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Lobos, para dirigir tal investigacion respecto del tema “Analisis Juridico
Comparativo del Procedimiento Administrativo de las Marcas Visibles entre la
Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el Derecho de Marcas.”

Con relacion a ello me permito manifestar que he procedido a la revision del
referido trabajo, brindando la asesoria que estimé adecuada a lo largo de la
fase de investigacion, en la cual la Licenciada Zetina Lobos incorporé sus
aportes propios, analisis y apreciaciones, por lo que estimo que el trabajo se
llevé a cabo de forma adecuada, el cual presenta un contenido de interés y
actualidad.

El trabajo realizado reune los requisitos que establece la normativa de la
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales para una tesis de Maestria por lo que
me permito dar mi DICTAMEN FAVORABLE con relacion a la investigacion
realizada, en virtud de que se cumpli6 con la normativa contenida en el
instructivo de meérito, y la investigacion, a mi criterio, esta lista para ser
sometida a la evaluacion final.

Sin otro particular y agradeciéndoles altamente la tarea que me ha sido
encomendada, me suscribo de ustedes, atentamente.
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Resumen

La presente investigacion, surgioé con motivo de la adhesion que hiciera Guatemala al Tratado
sobre el Derecho de Marcas, en marzo de 2016, y su vigencia casi inmediata en el territorio
guatemalteco, asi como de la necesidad de determinar cudles son las diferencias y similitudes
entre los requisitos en procedimientos administrativos que, con relacién a marcas, se llevan a
cabo actualmente en Guatemala, conforme la Ley de Propiedad Industrial, y los que habran de
observarse a partir de la implementacion del Tratado referido, asi como sus consecuencias
procedimentales, para establecer los cambios institucionales y las reformas legislativas y
reglamentarias que deben realizarse, a fin de que la aplicacion del Tratado sea una realidad en
Guatemala. Las diferencias establecidas radican especialmente en los requisitos a observar en
cuanto al registro inicial de marcas y la forma de acreditar representacién, variaciones que se
traducen en un reto para Guatemala, pues las disposiciones contenidas dentro del Tratado
contravienen el ordenamiento juridico vigente y resultan en la necesidad de crear nuevas
dependencias dentro del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, entre otros
cambios y mejoras. Asimismo, se establecid que los procedimientos administrativos
permaneceran inalterados, en su mayoria. Se realizdO un analisis comparativo de las
legislaciones que, en materia administrativa de marcas, son aplicables en El Salvador, Costa
Rica, Panama y Nicaragua, con la finalidad de determinar la manera su legislacion local se
encuentra adaptada, para implementar las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el
Derecho de Marcas.
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Introduccion

La inquietud de realizar el presente trabajo de investigacion, surgio a través de la publicacién
del Decreto numero 20-2016 del Congreso de la Republica de Guatemala, en el Diario de
Centro América, el treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se aprobd la

adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.

La decision de Guatemala de adherirse a dicho Tratado, dio como resultado la necesidad de
efectuar cambios internos y reformas en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento
actualmente vigentes, siendo que el propoésito del Tratado referido es estandarizar y agilizar

los requisitos y procedimientos administrativos que se llevan a cabo con relacién a marcas.

Tal necesidad del estudio y realizacion de cambios pertinentes a nivel interno y a nivel legal,
continua vigente y se ha convertido de urgencia nacional, siendo que, posterior a la adhesion,
el Tratado sobre el Derecho de Marcas entr6 en vigencia en Guatemala, el doce de diciembre
de dos mil dieciséis, segun notificacibn namero cincuenta y nueve publicada por la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, al dia de hoy, la aplicacion
de sus disposiciones es todavia un proyecto y no una realidad, pues las medidas necesarias

para su implementacion aun estan siendo objeto de analisis por las autoridades competentes.

Asi pues, surgio la pregunta que dio vida a esta investigacion, ¢Cuales son las diferencias y
similitudes entre los requisitos administrativos relacionados con marcas actualmente
establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y los que se observaran a
partir de la aplicacion del Tratado sobre el Derecho de Marcas y sus consecuencias

procedimentales y registrales en Guatemala?

Para el efecto, se establecio que seria necesario realizar una investigacion juridico
comparativa, mediante un analisis comparativo, que permitiera determinar las diferencias y
similitudes entre los requisitos administrativos actualmente establecidos en la Ley de
Propiedad Industrial y su Reglamento, con relacion a marcas, excluyendo a las marcas
sonoras, olfativas, colectivas y de certificacion, y los que se realizaran a partir de la aplicacion

del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y sus consecuencias procedimentales en Guatemala.

Para la realizacion del andlisis referido, se considerd necesaria la investigacion de doctrina
relacionada con el Derecho de Marcas y el desarrollo de conceptos béasicos sobre dicha

materia, tales como marca, sus funciones, la necesidad de su proteccion legal, requisitos de
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registrabilidad de una marca, derechos derivados de su registro y tipos de marcas
contemplados en la doctrina. Todo lo anterior, como preambulo para el andlisis de la
normativa vigente en Guatemala y de las disposiciones contenidas en el Tratado materia de

estudio.

Recabada la informacion previamente sefialada, se procedid a realizar el andlisis de la
regulacion de las marcas en el territorio guatemalteco, vigente desde el afio dos mil,
desarrollando cada uno de los requisitos y procedimientos administrativos actuales que, con
relacion a las mismas, se encuentran previstos en la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento.

Posteriormente, se efectud un estudio relacionado con el Tratado sobre el Derecho de Marcas,
el objetivo de su creacion, las marcas a las que éste es aplicable y los requisitos que dicho
Tratado prevé para cada uno de los procedimientos administrativos dirigidos a obtener la
proteccion y vigencia de una marca, asi como para inscribir cualquier cambio que incida sobre

sus datos registrales.

Adicionalmente, se considerd pertinente efectuar un andlisis comparativo de la legislacién
que, con relacion al Derecho de Marcas, se encuentra vigente y se aplica en El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua y Panama4, paises que son Estados Parte del Tratado materia de estudio,
con el propésito de conocer la forma en que los mismos adaptaron su legislacion local, a fin
de que la implementacién de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de
Marcas fuera una realidad en su territorio, o si por el contrario, su legislacion permanece

inalterada al dia de hoy.

Ademas, conocer la opinion del personal del Registro de la Propiedad Intelectual de
Guatemala en cuanto a las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas
y las consecuencias de su implementacion en Guatemala, resultd ser un aspecto de especial
relevancia, por ser ésta la autoridad administrativa responsable de la proteccion,

mantenimiento y defensa de derechos de Propiedad Industrial en Guatemala.

Asi, finalmente fue posible determinar las diferencias, similitudes y los consecuentes cambios
procedimentales y registrales que habran de reflejarse en los requisitos administrativos de
marcas, a partir de la aplicacion del Tratado sobre Derecho de Marcas en Guatemala, asi

como las reformas y derogaciones legislativas y reglamentarias que deben realizarse, para que
2



Guatemala acople su ordenamiento juridico a lo previsto en el Tratado sobre el Derecho de

Marcas.

Para efectuar dicho estudio y comparacion, se desarrollé un cuadro de cotejo, con el proposito
de analizar los requisitos y procedimientos administrativos que, desde noviembre del afio dos
mil a la presente fecha, se verifican en Guatemala, con relacién a marcas, segin lo previsto
por la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, y los requisitos y procedimientos

administrativos que deben aplicarse en observancia del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Asimismo, se elaboré un segundo cuadro de cotejo, recopilando informacion sobre la
legislacion que regula los requisitos y procedimientos administrativos de marcas, en El

Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panama.

Adicionalmente, se llevé a cabo una investigacion de campo, mediante la socializacion de
encuestas que, con relacion al tema, se dirigieron al personal y autoridades del Registro de la
Propiedad Intelectual de Guatemala.

Dado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas expresamente excluye de su aplicacion las
marcas sonoras, olfativas, colectivas y marcas de certificacion, es preciso aclarar que el
andlisis de este trabajo se centro sobre el tipo de marcas a las que el Tratado es aplicable, sus

requisitos y tramitologia ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

Asi pues, con la presente investigacion se pudo establecer las consecuencias y cambios que
han de verse reflejados en los requisitos administrativos establecidos en nuestra normativa
vigente con relacién a marcas, estudio que se espera sirva de apoyo y referencia tanto al
Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, asi como a los usuarios, personas
individuales y juridicas, nacionales y extranjeras, para conocer las modificaciones que ha de
sufrir nuestra legislacion y las medidas que deben ser tomadas en consideracién, previo a la

aplicacion del Tratado sobre Derecho de Marcas en Guatemala.



Capitulo 1: Antecedentes

El presente capitulo desarrolla una serie de conceptos basicos sobre los cuales se encuentra
fundamentado este trabajo de investigacion. Se presentan diversas definiciones doctrinarias,

asi como propias del intelecto de la investigadora.

1.1. Derecho de Marcas

Para Alvisa Morales, Alain, “el Derecho de Marcas esta integrado por las normas que a nivel
de cada Estado regulan la institucion juridica de las marcas... puede estar constituido por

normas, bien nacionales, bien regionales, que regulan el sistema de registro de las marcas.

La Corte Constitucional de Colombia, por su parte, sefiala que “la finalidad del régimen
marcario en el sistema juridico positivo es la de salvaguardar los intereses de los industriales
y comerciantes que utilizan la marca como un instrumento de su quehacer econémico para
que extrafios no obtengan provecho ilicito de la buena fama o prestigio de que aquélla goza;
pero también, como se ha visto, proteger al publico consumidor de las maniobras por quienes
se aprovechan de su buena fe para engafiarlo con productos o servicios de inferior calidad al

ofrecido.’”

De las definiciones citadas, se puede establecer que el Derecho de Marcas es el conjunto de
normas juridicas y principios del Derecho, que a nivel nacional e internacional protegen los
intereses de las personas individuales o juridicas creadoras de signos distintivos denominados
marcas, cuyo fin primordial es la distincion de los productos que fabrican y distribuyen o de
los servicios que prestan, de aquellos productos o servicios analogos o similares, fabricados o
distribuidos por la competencia, confiriéndoles a los legitimos titulares exclusividad sobre el
uso y explotacion de las marcas propias de su creacion y creando las condiciones y medios

idoneos para impedir que terceros que no poseen la autorizacién legal requerida, obtengan un

! Alvisa Morales, Alain, “Derecho de Marcas y Semidtica. Apuntes para una Clasificacion Semiética del Signo
Marcario”, Revista Signa, Volumen 23, Espafia, Universidad Nacional de Educacién a Distancia, 2014, paginas
239 y 240, también disponible en: http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/11733/11180, consultado:
21/08/2017.

2 Sentencia No. C-228/95, Caso de Accidn de Inconstitucionalidad General Parcial de los articulos 61 y 62 de la
Ley 44 de 1993, planteada por German Marin Ruales, Corte Constitucional, Colombia, 1995, disponible en
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-228-95.htm, consultado: 03/03/2017.
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provecho ilicito derivado del uso, explotacion y fama de sus marcas, engafiando a los

consumidores en la adquisicion de los productos o servicios de que se traten.

Asi también, al mencionar conjunto de normas juridicas, es bien sabido que se hace referencia
a todas y cualesquiera leyes, ordenanzas y reglamentos locales, asi como convenios y tratados
internacionales, que comprenden los principios que regulan la proteccion marcaria, asi como
los procedimientos necesarios para otorgar dicha proteccion legal a una marca y hacerla

prevalecer en el tiempo.

Sin embargo, a criterio de la investigadora, vale la pena determinar cuales son en esos
principios sobre los cuales descansa el Derecho de Marcas. Al respecto, Lizarazu Montoya,
Rodolfo, advierte que existen cuatro principios basicos que regulan el Derecho de Marcas,
siendo éstos el principio de territorialidad limitada, principio de independencia frente a la
naturaleza del producto o servicio, principio de caracter facultativo de la marca y el principio

de especialidad.?

En cuanto al principio de territorialidad limitada, el autor referido indica que “el registro
nacional que se haga de la marca es valido Unicamente en el territorio donde fue

concedido...”™

Efectivamente, en atencion al principio de territorialidad limitada, el registro de una marca
Unicamente surte efectos en el territorio en el cual se ha obtenido, siendo necesario que el
titular de una marca obtenga el registro de la misma en cada una de las jurisdicciones donde

desea que la misma esté debidamente protegida.

Con relacion al principio de independencia frente a la naturaleza del producto o servicio, la
investigadora establece que la autoridad competente para examinar una solicitud de registro
de marca y conferir el registro que en derecho corresponde, no entra a conocer los permisos,
licencias o autorizaciones que sean necesarias para la comercializacion de los productos o
servicios a amaprar. El andlisis de la solicitud correspondiente, Gnicamente atiende a la marca
que se solicita y a su capacidad para distinguir los productos o servicios a los cuales se

pretende aplicar. Es decir, la proteccién o registro de una marca ante la autoridad competente,

3 Lizarazu Montoya, Rodolfo. “Manual de Propiedad Industrial”, Primera Edicion, Colombia, Legis Editores,
S.A., 2014, pagina 38.
4Loc. Cit.



es independiente a las autorizaciones que sea necesario obtener para poder comercializar el

producto o proveer el servicio que la marca identifica.

En cuanto al principio de caracter facultativo de la marca, la doctrina indica que “la marca es
un derecho facultativo; por tanto, su titular no tiene necesidad de utilizarla para
comercializar sus productos o servicios y puede hacerlo sin la obligacion de utilizar el
signo.”® En este sentido, la investigadora considera pertinente mencionar que, si bien el
titular de una marca no esta obligado a utilizarla en la comercializacién de los productos o
servicios para los cuales la protegid, dificilmente lograra posicionarse en el mercado sin un
signo distintivo que permita identificar los productos o servicios que comercializa y asociarlos

con su persona, hecho que deviene contradictorio con el proposito de creacion de una marca.

En lo que se refiere al principio de especialidad, Lizarazu Montoya, Rodolfo, afirma que la
exclusividad que el Estado otorga a un titular para utilizar su marca, se limita especificamente

a los productos y/o servicios para los cuales ésta fue registrada.

Entonces, lo anterior quiere decir que la proteccion obtenida a través del registro de una
marca es especifica para los productos o servicios para los cuales fue inscrita y su titular no
puede oponerse al registro y uso de ese signo distintivo con relacion a otros productos o

servicios que nada tienen que ver con los productos o servicios que protege su marca.

Asimismo, el derecho de uso exclusivo sobre una marca no puede hacerse extensivo a
cualesquiera otros productos o servicios para los que la marca no haya sido registrada, y ain
menos si se trata de productos o servicios cuya naturaleza o proposito difiere completamente
de la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca. De esta cuenta, es
posible que en el mercado haya una marca utilizada por su titular para distinguir cervezas,
mientras que otro titular obtenga su registro para distinguir herramientas manuales. La
coexistencia pacifica de ambos signos en el mercado es posible, dado que los canales de
distribucidn, puestos de venta y pablico consumidor al que cada marca va destinada, son

diferentes, por lo que no existe riesgo de confusion o asociacion en el mercado.

5 Ibid., pagina 39.
6 Loc. Cit.



1.2. Marca

De conformidad con el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, marca es “fodo signo que
sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados
por una persona individual o juridica, de otros productos o servicios idénticos o similares

que sean producidos, comercializados o prestados por otra.”’

Por su parte, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual refiere que “una marca
puede ser cualquier signo o combinacion de signos que sea capaz de distinguir los productos
0 servicios de una empresa de los de otras empresas. Generalmente, las marcas pueden ser
palabras, nombres, nimeros, simbolos o cualquier combinacion de éstos, ya sean en color o

en blanco y negro.”®

Metke Méndez, Ricardo, afirma que la marca es un signo o combinacién de signos que todo
empresario utiliza para distinguir en el comercio los productos que fabrica o los servicios que
presta, para diferenciarlos de la competencia.® Asimismo, sefiala que “se persigue que con la
marca el consumidor pueda reconocer un producto o servicio asociado con determinadas
calidades y caracteristicas que él ha podido experimentar directamente o sobre las cuales ha

sido informado.”"*°

Entonces, se establece que una marca es un signo, una representacion creada o ideada por un
oferente, sea persona individual, juridica o una colectividad de ambas, con el propdsito de
identificar y diferenciar en el mercado los productos y/o servicios que éste fabrica, presta y
distribuye o comercializa, de aquellos productos o servicios idénticos o similares fabricados o
prestados por la competencia.

Asi, toda marca juega un papel trascendental al individualizar el bien o servicio al cual se
aplica, porque con base en ésta, los consumidores o usuarios pueden hacer una distincion
dentro de la extensa gama de bienes o servicios de la misma o similar naturaleza que se

encuentran disponibles en el mercado, identificar su origen comercial o empresarial,

" Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, Art. 4.

8 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Proteccion de sus marcas en el extranjero — El Sistema de
Madrid”, Suiza, 2013, pagina 2, también disponible en: http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=350,
consultado: 22/08/2017.

® Metke Méndez, Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial”, Santa Fe de Bogota: Raisheck, Lara, Rodriguez
y Rueda; Baker & McKenzie, 2001, pagina 53

10 Ibid., paginas 53 y 54.
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determinar su calidad y caracteristicas y, en caso dicha determinacion sea satisfactoria,
continuar adquiriendo el producto o servicio que en particular distingue una marca, lo cual da
como resultado la creacion de una clientela que, al estar identificada con una marca, comienza
a relacionar cualesquiera otros productos o servicios comercializados con el mismo signo
distintivo, eligiéndolos por encima de aquéllos de la competencia, por tan sélo estar
identificados con la misma marca que ya les es conocida y que representa una garantia y hasta

un medio de publicidad de los productos o servicios de su titular.

Es preciso mencionar que la Ley de Propiedad Industrial preceptla que “las marcas podran
consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos,
etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifietas, orlas, lineas y franjas y combinaciones y
disposiciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos signos. Pueden también
consistir en sonidos y olores, en la forma, presentacion o acondicionamiento de los
productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los
servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido

aptitud distintiva. "

Asi pues, el ordenamiento juridico guatemalteco proporciona un listado de elementos que
pueden ser utilizados para conformar una marca. Sin embargo, al hacer referencia a otros que
a criterio de la autoridad competente tengan o hayan adquirido aptitud distintiva, se puede
establecer que esa enunciacién de elementos que hace la ley es Unicamente enunciativa o
ejemplificativa, pues deja abierta la posibilidad de utilizar otros signos para constituir una
marca, siempre que a criterio de la autoridad sean capaces de diferenciar los productos
fabricados y/o los servicios prestados por una persona individual o juridica, de productos o
servicios analogos o parecidos fabricados o prestados por la competencia.

1.3. Funciones de una marca

Otamendi, Jorge, afirma que “todo fabricante por lo general tratara de ganarse el publico, de
obtener una clientela. Podra hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podran ser
reconocidos por el publico a través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos seran vanos, el

publico no podra distinguir los buenos productos de los malos.

1 Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., Art. 16.
12 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edicion; Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006, pagina 1.
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A criterio de la investigadora, la capacidad de diferenciar los productos y/o servicios de un
titular, de productos o servicios de la misma naturaleza, constituye la funcion principal de
toda marca. Una marca sirve para que, en el mercado, los consumidores reales o potenciales
puedan hacer su libre eleccion dentro del universo de productos o servicios similares que
estan a su disposicion. Asi también, permite que un consumidor que en el pasado adquirio el
producto o servicio que la marca identifica, pueda identificarlo nuevamente con facilidad y

volverlo a adquirir, si la mercancia o servicio cumplio sus expectativas.

Légicamente, la capacidad de cumplir con dicha funcidn esencial, dependera directamente del
caracter distintivo o diferenciador que posea la marca, frente a otras marcas que identifican
productos o servicios analogos, pues si la marca es similar en grado de confusion a otra de la

competencia, es imposible que pueda cumplir con la funcién que como marca le corresponde.

Metke Méndez, Ricardo, sefiala que, derivado de la funcion identificadora, los consumidores
pueden también atribuirle un origen empresarial a los productos o servicios que la marca
identifica. Es decir, una funcion de indicacién de origen que permite saber quién es el

fabricante del producto o servicio en particular, identificado con una marca.*®

Por su parte, Otamendi Jorge, afirma que “la marca no distingue origen. Es mads, la gran

mayoria del publico ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere.”**

En este sentido, la investigadora considera preciso mencionar que, si bien la identidad del
fabricante es un aspecto generalmente desconocido para los consumidores, una marca le
permite a los adquirentes relacionar cualesquiera otros productos o servicios identificados con
ese mismo signo distintivo y adquirirlos a partir de la creencia de que derivan del mismo
titular y que, en consecuencia, tendran la misma calidad y caracteristicas. Por ello, aun
cuando el consumidor no sepa el nombre del fabricante del producto y titular de la marca, si le
atribuye el mismo origen empresarial a otras mercancias identificadas con el mismo signo

distintivo.

La funcion anterior, nos lleva a la tercera funcién de toda marca, que es la de garantia. Para la
investigadora, la funcion de garantia no es mas que la certeza que una marca transmite a un

consumidor en cuanto a que, al adquirir el producto o servicio que identifica, encontrara las

13 Metke Méndez, Ricardo, Op. Cit., pagina 79.
14 Otamendi, Jorge, Op. Cit., pagina 2.



mismas cualidades y caracteristicas del producto o servicio que, identificado con esa marca,
adquirio en el pasado. Es decir, la marca representa una calidad uniforme y definida que
permite a los consumidores continuar eligiéndola, si se encuentran satisfechos con las

cualidades que la marca ofrece.

Como cuarta funcion de toda marca, esta la publicidad que ésta hace del producto o servicio al
cual se aplica, dando a conocer al publico ese producto o servicio en particular, ingresando en
la mente de los consumidores. Para un fabricante de productos o prestador de servicios, seria
imposible posicionarse en el mercado y conseguir que su producto o servicio final sea
reconocido, sin una marca que le permita promocionar su comercializaciéon. Al respecto,
Metke Meéndez, sefiala que la marca cumple una funcidn de publicidad, al ser el medio ideal

para promocionar el producto que identifica.®

1.4. Necesidad de proteccién legal de una marca

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual sefiala que “el intercambio comercial y
el papel que cumplen las marcas en la economia podrén significar para el empresario activos
intangibles de mucho valor, incluso en muchos casos, de mayor valor que los propios activos

tangibles de la empresa... "

Logicamente, el valor significativo que pueda llegar a tener una marca, dependera de las
inversiones que su titular realice para difundirla y del éxito que la propia marca llegue a tener
en el mercado, a partir de la aceptacion y preferencia de los consumidores por la calidad de

los productos o servicios que la misma identifica.

Sin embargo, es imprescindible que desde un inicio se realicen las gestiones necesarias para
dotar de proteccion legal a una marca, a fin de que los derechos del titular estén debidamente
salvaguardados desde el primer uso que de la misma se haga en el comercio, ya que siempre
existen terceros interesados en obtener un lucro injusto a partir de derechos ajenos,
especialmente cuando se trata de marcas que gozan de fama, reconocimiento y aceptacion en

el mercado.

15 Metke Méndez, Ricardo, Op. Cit., pagina 79.

16 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, “Guia del Empresario sobre Marcas e Indicaciones
Geogrdficas”, Suiza, 2006, pagina 22, también disponible en
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf, consultado el 09/09/2017.
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Asi, la necesidad de proteccién legal de la marca cobra suma relevancia, siendo que el
Derecho de Marcas establece mecanismos dirigidos a garantizar su proteccion y uso, en
funcién de los intereses legitimos de sus titulares, asi como de los consumidores,
estableciendo sanciones para los casos en que terceros incurran en actos que infrinjan
derechos de Propiedad Industrial debidamente protegidos, a la vez que prohibe y establece
procedimientos para oponerse a cualquier pretension registral que represente un inminente
riesgo de confusion o asociacion con una marca que ya goza de proteccion conforme el

ordenamiento juridico aplicable.

1.5. Requisitos de registrabilidad de una marca

De acuerdo a las funciones que desempefia una marca, la misma debe cumplir ciertos
requisitos para que pueda ser registrada. En este sentido, Lizarazu Montoya, Rodolfo, sefiala
gue una marca tiene tres caracteristicas: Ser perceptible, susceptible de representacion grafica

y apta para distinguir productos y servicios en el mercado.’

Para la investigadora, mas que ser caracteristicas, los tres aspectos que sefiala el autor citado,

constituyen los requisitos esenciales de registrabilidad de una marca.

La perceptibilidad, se refiere a la posibilidad de captar la marca, por cualquier sentido. Asi,
es necesario que alguno de nuestros sentidos pueda aprehender o identificar una marca, para

gue la misma cumpla con este requisito.

En cuanto a la susceptibilidad de representacion grafica, Metke Méndez, Ricardo, refiere que
“para que el signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un
medio material y que a través de ese medio pueda definirse plenamente por todos sus

aspectos. "8

En tal sentido, la marca debe ser susceptible de ser plasmada a través de cualquier medio, a
modo que pueda darse a conocer o publicarse, especialmente para efectos de su tramite de

registro ante la autoridad competente.

Cuando se trata de marcas visuales, basta con adherir un ejemplar de ellas en la seccién que

para el efecto prevén los formularios respectivos. Ahora bien, con relacion a marcas sonoras

7 Lizarazu Montoya, Rodolfo, Op. Cit., pagina 39.
18 Metke Méndez, Ricardo, Op. Cit., pagina 58.
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y olfativas, mismas cuya representacion grafica pudiera representar dificultades, se han
desarrollado diferentes mecanismos para hacer posible su representacion, siendo éstos, la
presentacion de un pentagrama que presente el sonido de una marca sonora, 0 bien la
presentacion de la formula quimica que produce el olor identificado por una marca olfativa.
De esta manera, se ha logrado superar la dificultad en cuanto al requisito esencial de

representacion gréafica, necesario para los efectos de registro de la marca en particular.

En lo que respecta al requisito de aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado,
Nava Negrete, Justo, citando a Pouillet, Eugéne, sefiala que toda marca es el signo distintivo
que individualiza la mercancia, por lo que debe ser diferente de toda otra marca vy, para ello,

debe ser especial al punto de no ser confundida con otra y asi, ser facilmente reconocida.'®

De lo anterior se infiere que la distintividad de una marca, radica en el poder identificatorio
que ésta posea para diferenciar los productos o servicios que ampara de los de la competencia.
En consecuencia, notese que éste es el requisito esencial que toda marca debe satisfacer, pues
aqui descansa su razén de ser, traducida en la capacidad de individualizar productos o

servicios en el mercado.

En tal sentido, con el proposito de revestir de un caracter completamente distintivo a su
marca, algunos titulares optan por crear signos de fantasia, es decir, completamente nuevos y
carentes de significado alguno, puesto que no existen en el lenguaje vy, por lo tanto, no tienen

ninguna relacion con los productos o servicios que identifican.

Otros titulares, en cambio, no optan por invertir esfuerzos y recursos en idear un signo
desconocido, sino eligen un término que ya existe en el lenguaje pero que no tiene ninguna
vinculacion con el producto o servicio al que se pretende aplicar, ni ha sido utilizado por un
tercero para identificar la misma naturaleza de producto o servicio. Asi, aun cuando la marca
esta constituida por elementos que tienen una conceptualizacién en el idioma, es una marca
original en cuanto a que no hace ninguna referencia al tipo de producto o servicio que

distingue.

19 Nava Negrete, Justo, “Derecho de las Marcas”, Primera Edicion, México, Editorial Porrda, S.A., 1985,
pagina 181.
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1.6. Derechos derivados del registro de una marca

De acuerdo con Otamendi, Jorge, “/a marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso.
Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que

pueda producir confusion o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. %

De lo anterior, se establece que el derecho exclusivo al uso y explotaciéon de una marca,
obtenido a partir del registro de la misma, garantiza a su titular y a los consumidores que los
productos distribuidos o los servicios prestados bajo ese signo distintivo, tienen la misma

procedencia y, por tanto, los mismos estandares de calidad y caracteristicas.

La Ley de Propiedad Industrial establece una serie de derechos conferidos a todo titular de
una marca debidamente registrada, los cuales se resumen en una serie de acciones
administrativas y judiciales que pueden plantearse a fin de evitar o hacer cesar el uso y
registro de un signo idéntico o similar, para identificar productos o servicios de la misma
naturaleza de aquellos para los que su marca se encuentra registrada. Asimismo, faculta a
todo titular a demandar el resarcimiento de los dafios y perjuicios que le puedan ser causados,

por la falsificacién y/o uso no autorizado de su marca legalmente protegida.

Asi, el titular de una marca registrada ejerce una especie de monopolio sobre la misma, dado
que, durante la vigencia de su registro, puede disponer de ella libremente y ejercer un control

en cuanto a su uso y explotacion.

1.7. Tipos de marcas

Doctrinariamente, las marcas han sido clasificadas en atencion a su funcion, a los elementos

que las conforman, al objeto de su proteccion, a su uso y difusion, entre otras.

El ordenamiento juridico vigente que en Guatemala regula esta materia, entiéndase Ley de
Propiedad Industrial, no establece una clasificacion en particular, sino Unicamente se limita a
definir los tipos de marcas que son reconocidos y aceptados en el territorio guatemalteco, para

su registro.

Para los efectos del presente trabajo de investigacion, se considera importante realizar una

clasificacion en atencion a los elementos que las conforman, asi como a la funcion que éstas

20 Otamendi, Jorge, Op. Cit., pagina 18.
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tienen, toda vez que, a criterio de la investigadora, con fundamento en dichas clasificaciones
se determinaron los parametros de aplicacion del Tratado Internacional objeto de la

investigacion.
a) Clasificacion de las marcas en atencion a los elementos que las conforman:

Marcas nominativas o denominativas:  “Son agquellas constituidas por expresiones
pronunciables, con o sin significado. También, a criterio de las Oficinas involucradas, se
consideran como marcas denominativas la combinacion de letras, combinacién de nimeros,
combinacion de letras y nimeros, asi como las expresiones que incluyan signos ortograficos

o de puntuacion que auxilien a su correcta lectura.”*

Asi, las marcas nominativas consisten en expresiones pronunciables, constituidas por
palabras, letras, numeros, signos de puntuacion y la combinacion de algunos o todos los

elementos previamente mencionados.

Marcas figurativas: “Son aquéllas que se componen de figuras, disefios, formas, imégenes,

simbolos, grdficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o escudos.”’?

Entonces, las marcas figurativas o graficas se encuentran constituidas por un disefio, el cual
consiste en una imagen, sin la presencia de elemento denominativo alguno. Es decir,
Unicamente comprenden y protegen una representacion en particular, que puede o no
transmitir una idea o concepto en particular o bien, pueden ser figuras o formas caprichosas

carentes de significado alguno.

Marcas mixtas: “Son aquellas marcas integradas por elementos figurativos y

denominativos.” 3

Se puede sefialar, entonces, que una marca mixta estd conformada por la presencia de
palabras, nimeros, letras, signos de ortograficos y de puntuacion, sus combinaciones, 0
cualesquiera expresiones pronunciables, con o sin significado, acompariadas de un elemento

grafico que puede ser un disefio, imagen o representacion. Asi, la proteccion que un titular

21 Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al., “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas
de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Centroamericanos y la Republica Dominicana”, 20186,
pagina 16, disponible en:
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf,
consulta: 09/08/2017.
22 Lizarazu Montoya, Rodolfo, Op. Cit., pagina 48.
2 Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al., Op. Cit., pagina 17.
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obtiene a través del registro de este tipo de marcas, es compuesta, dado que comprende tanto

el aspecto pronunciable, asi como el disefio en particular.

Marcas tridimensionales: “Son signos que estan conformados por un cuerpo con volumen y

que por tanto ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.”**

A criterio de la investigadora, una marca tridimensional, necesariamente tiene que consistir en
una forma inusual del producto al cual se aplica, dado que éste es el aspecto que le confiere la
originalidad y distintividad necesarias para poder diferenciarlo de otros productos analogos

disponibles en el mercado.

Las marcas tridimensionales, consisten en la forma especial y diferente que se le ha dado al

empaque, envase, contenedor o al producto en si, que identifica.

Notese que las marcas tridimensionales no son aplicables para la diferenciacion de servicios,
siendo que éstos son actividades abstractas a las cuales no puede darseles una forma en
particular. En cambio, si son aplicables a productos, siendo que éstos son elementos tangibles
gue ocupan un espacio determinado y, por tanto, son perceptibles a la vista y al tacto. Asi,
una marca tridimensional es un signo distintivo que ocupa tres dimensiones (ancho, alto,
profundidad) y que su peculiar modo de representacion, es lo que posibilita la facil

diferenciacion del producto que identifica, de los de la competencia.

Marcas olfativas: Con relacion a las marcas olfativas, el Registro Nacional de la Republica de
Costa Rica, et. al., afirman que son signos compuestos por olores, aromas o fragancias,

utilizados para distinguir un producto o servicio en el mercado.?

En tal sentido, la investigadora considera importante mencionar que, para que un olor goce de
proteccion registral en la modalidad de marca olfativa, es indispensable que el mismo no esté
asociado con el tipo de producto o servicio. Asi pues, el olor a goma de mascar, no puede
registrarse como distintivo de este tipo de productos, siendo que el mismo deriva de su propia
naturaleza. En cambio, si podria registrarse ese olor para identificar calzado o prendas de

vestir.

24 |bid., pagina 18.
% Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al., Op. Cit., pagina 19.
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Marcas sonoras: “Consisten en una melodia, que pueden ser representadas con las notas
musicales en un pentagrama. También se incluyen dentro de esta categoria los simples

sonidos. %8

Una marca sonora es todo signo perceptible al oido, ya sea que consista en una melodia o bien
en un sonido, siempre que posean la distintividad necesaria para identificar en el mercado los

productos o servicios a los cuales se aplican.

Hologramas: Partiendo del significado de la palabra holografia, definida en el Diccionario de
la Lengua Espafiola como la “técnica fotogrdfica que, mediante iluminacion por ldser,
permite obtener imdagenes tridimensionales en color”?’, el Registro Nacional de la Republica
de Costa Rica, et. al., afirman que los hologramas ‘“son imdgenes tratadas o modificadas
hasta lograr que sean percibidas por el ojo humano como tridimensionales, pudiendo ser
observadas en diferentes planos, a pesar de encontrarse en un soporte bidimensional, como

es el caso del papel.”"?®

Para el registro de un holograma como marca, generalmente la autoridad competente exige la
presentacion de una secuencia de imagenes que permita identificar los distintos cambios que

sufre el signo en particular, para asi determinar en qué consiste la marca.
b) Clasificacion de las marcas en atencion a su funcion:

Marcas de productos: Su finalidad es la de distinguir en el mercado los productos de un

fabricante de los de la competencia.

Marcas de servicios: “Asi como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca
de servicio diferencia un servicio de otro... La marca de servicio goza de la misma proteccion

y esta sujeta a los mismos tramites y a las mismas obligaciones que la marca de producto. >

Como su propio nombre lo indica, una marca de servicios ha sido creada para identificar y

diferenciar en el mercado los servicios que presta un proveedor, de los servicios de los demas.

ZMetke Méndez, Ricardo, Op. Cit., pagina 62.
2'Real Academia Espafiola, “Diccionario de la Lengua Espaiiola”, Edicién Tricentenaria, Madrid, Real
Academia Espafiola, 2017, disponible en: http://dle.rae.es/?id=KZybj9H, fecha de consulta; 09/09/2017.
28 Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al., Op. Cit., pagina 19.
29 Otamendi, Jorge. Op. Cit., pagina 12.
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Dichos servicios, pueden ser de cualquier clase. Lo que los hace distinguibles de otros
servicios analogos, es la forma particular en la que los mismos son prestados por el proveedor,
quien, para facilitar a los consumidores la individualizacion de los mismos, crea una marca

bajo cual los denomina.

Marcas colectivas: La Ley de Propiedad Industrial, define a las marcas colectivas como
“aquella cuyo titular es una persona juridica que agrupa a personas autorizadas por el

titular a usar la marca.”°

El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC vy la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, afirman que las marcas colectivas son aquellas cuyo titular
generalmente es una asociacion o cooperativa que no utilizan las marcas por si mismos, sino
otorgan la facultad de utilizarlas y comercializarlas a sus miembros, quienes estan obligados a

cumplir con los criterios y normativas que regulan el uso de la marca colectiva.

Asi pues, una marca colectiva es aquella cuyo legitimo titular representa a una colectividad de
sujetos a quienes les confiere autorizacion de usar y explotar la marca, bajo la condicién de

apegarse y cumplir con las condiciones o reglas que para su uso, establece el titular.

Este tipo de marcas pueden consistir en un signo denominativo, figurativo 0 mixto; sin
embargo, se diferencia de las marcas comunes, en cuanto a la figura de su titular, asi como en

lo que se refiere a la forma en que son usadas y puestas en el comercio.

Marcas de certificacion:  “Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas

caracteristicas o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Otamendi, Jorge, sefiala que este tipo de marcas Unicamente se aplican a productos sometidos

a estandares y controles de calidad, fijados por su legitimo titular.

En este orden de ideas, las marcas de certificaciobn no estan restringidas al uso de una

colectividad o grupo en particular, sino pueden ser utilizadas por cualquier persona que, ante

30 Congreso de la RepUblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 4.
31 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, “La
Clave de la Propiedad Intelectual: Guia para pequeiios y medianos exportadores”, Ginebra: Centro de
Comercio Internacional, Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual, 2004, pégina 36, disponible en
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc_pl63/wipo_pub_itc_p163.pdf, fecha de consulta:
09/09/2017.
%2Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 4.
33 Otamendi, Jorge, Op. Cit., pagina 17.
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su respectivo titular, compruebe que sus productos o servicios cumplen con las normas y

estandares de calidad, fijados por el titular de las mismas.

Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificacion pueden consistir en signos

denominativos, figurativos o mixtos.

Asi pues, del contenido previamente desarrollado, se pudieron obtener definiciones de la

tematica principal sobre la cual versara el presente trabajo de investigacion.

18



Capitulo 2: Regulacion de las marcas, excluyendo las marcas sonoras, olfativas,

colectivas y de certificacion, en el territorio guatemalteco

El presente capitulo estudia la normativa que, en Guatemala, comprende las disposiciones
legales relacionadas con marcas y que actualmente se aplican en este pais. Se estudian los
distintos procedimientos que, en materia administrativa, se llevan a cabo con relacién a las
mismas, asi como cada uno de los requisitos que son necesarios observar para dar inicio a

cada gestion en particular.

2.1. Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto Nimero 57-2000, Ley de

Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial “tiene por objeto la proteccion, estimulo y fomento a la
creatividad intelectual que tiene aplicacion en el campo de la industria y el comercio y, en
particular, lo relativo a la adquisicion, mantenimiento y proteccion de los signos distintivos,
de patentes de invencion y de modelos de utilidad y de los disefios industriales, asi como la
proteccion de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la

competencia desleal.””*

Del contenido previamente citado, se puede establecer que la Ley de Propiedad Industrial es
la normativa que, en Guatemala, regula los requisitos, procedimientos y, en general, todas las
disposiciones relacionadas con la adquisicién, mantenimiento y proteccion de los signos
distintivos, dentro de los cuales, como se ha estudiado con anterioridad, se encuentran

comprendidas las marcas.

La Ley de Propiedad Industrial entré en vigencia el uno noviembre del afio dos mil, conforme
Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, como parte del
compromiso y obligacion adquiridos por Guatemala, como miembro de la Organizacion
Mundial del Comercio, en cuanto a adaptar su legislacion local a los estandares de proteccion
de derechos de propiedad industrial contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC, convenio

internacional que “abarca todas las formas de propiedad intelectual y se propone armonizar,

34 Congreso de la RepUblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 1.
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reforzar y garantizar la aplicacion eficaz de las normas de proteccion en los ambitos

nacional e internacional. ”*®

Adicionalmente, la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial en Guatemala fue el resultado
de la necesidad de adaptar la legislacion guatemalteca a los cambios de los avances
industriales, comercio internacional y las nuevas tecnologias, a fin de poder conferir una
proteccion real y eficaz a los derechos de propiedad industrial y, de esta manera, incentivar la

creatividad, asi como la inversion en el mercado guatemalteco.

Desde su vigencia en el afio dos mil, la Ley de Propiedad Industrial ha sido objeto de distintas
reformas, siendo la Gltima la realizada mediante el Decreto Numero 3-2013 del Congreso de
la Republica de Guatemala, el cual entr6 en vigencia el veintiséis de junio de dos mil trece.
Dicha reforma introdujo cambios importantes en la tramitologia de registro de marcas, dentro
de los cuales se puede resaltar la digitalizacion de la publicacion de edictos de solicitudes de
registro inicial de marcas, la reduccion en el nimero de veces en que dichos edictos debian
publicarse y el cambio en el coémputo del plazo legal para formular oposicion a una solicitud

de registro inicial de marca.

Asi pues, la regulacion vigente de las marcas y otros signos distintivos, se encuentra
contenida en los Titulos 1 y Il de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, tomando en
consideracién que el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el cual dio origen al presente
trabajo de investigacion, excluye expresamente de su aplicacion las marcas sonoras, olfativas,
colectivas y de certificacion, el estudio a desarrollar estard enfocado exclusivamente en las
disposiciones aplicables a las marcas de productos y servicios que no se encuentran excluidas

por el Tratado.

2.2. Auxilio de abogado colegiado y representacion en procedimientos administrativos

relacionados con marcas

De conformidad con el Registro Nacional de Costa Rica, et. al., “El tramite para obtener el

registro de una marca se puede realizar personalmente o por medio de un representante. En

%0rganizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés.),
“IV. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC)”, “Deposito de documentos de la FAO”, disponible en:
http://www.fao.org/docrep/003/X7355S/X7355s02.htm, fecha de consulta: 02/10/2017.
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el caso de las personas juridicas, por su naturaleza, necesariamente actlan a través de un

representante. ”®

La fuente previamente citada, hace referencia especificamente al tema de la representacion en
el tramite para obtener el registro de una marca. Sin embargo, es preciso hacer notar que toda
gestion administrativa relacionada con marcas, puede ser tramitada de forma personal o a
través de un representante, siendo un requisito formal indispensable que la parte interesada
cuente con el auxilio de un abogado colegiado, quien debe firmar y estampar su sello en toda
solicitud o gestion administrativa relacionada con marcas, segun lo prevé el articulo 5 de la
Ley de Propiedad Industrial, el cual preceptia: “Sin perjuicio de los requisitos especiales
establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir
en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los articulos 61 y 62 del Codigo Procesal

Civil y Mercantil. "

En tal sentido, el articulo 61 del Cddigo Procesal Civil y Mercantil, en su parte conducente,
preceptla: “La primera solicitud que se presente a los Tribunales de Justicia contendra lo
siguiente: ...8° - Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, asi como el
sello de éste. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hara por él otra persona o el

abogado que lo auxilie.

Adicionalmente, el articulo 62 del Cddigo Procesal Civil y Mercantil, estipula: “Las demas

solicitudes sobre el mismo asunto... deberan ser auxiliadas por el abogado director.”®

El patrocinio de un abogado colegiado en toda gestion administrativa relacionada con marcas,
ademas de ser una obligacion establecida por la ley, radica en la necesidad de contar con la
orientacion de un profesional del Derecho que, a través de su conocimiento del ordenamiento
juridico de Guatemala, pueda asesorar a todo solicitante o sus representantes en la gestion de
sus asuntos de forma correcta y en observancia de las disposiciones legales que sean

aplicables.

Sin embargo, es de resaltar que dicho auxilio cobra suma relevancia, cuando el profesional

posee experiencia en materia de Derecho de Marcas, dado que su asesoria beneficia a todo

3 Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al., Op. Cit., pagina 42.
37 Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 5.
38 Decreto Ley 107, Cddigo Procesal Civil y Mercantil, articulo 61.
%9 Ibid., articulo 62.
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solicitante en cuanto a evitar que incurra en errores u omisiones que deriven en el retraso de
sus expedientes, rechazo de sus peticiones y hasta en el registro de sus marcas de manera

inapropiada.

En cuanto al tema de la representacion y como ya ha sido expresado, toda gestion
administrativa relacionada con marcas, puede ser tramitada de forma personal, cuando el
solicitante es una persona individual, o bien a traves de un representante, si éste es el deseo
del solicitante o si es que se trata de una persona juridica, pues es bien sabido que toda
persona juridica es una entidad civil que ejercita derechos y contrae obligaciones a través de

la persona u 6rgano designado para representarla.*

Al respecto, el articulo 7 de la Ley de Propiedad Industrial estipula: “En la primera gestion
que se realice, debe acreditarse la personeria de quien representa al solicitante. Cuando el
solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede
fuera del pais, debera ser representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien

deberd ser abogado colegiado activo.”*

Del articulo previamente citado y para efectos de realizar un estudio ordenado, es necesario

establecer dos escenarios:
a) Solicitantes cuyo domicilio o sede se encuentra dentro del pais:

En este caso, la representacion de las personas juridicas, puede ser acreditada mediante
distintos documentos, dependiendo el tipo de entidad de que se trate.

Por mencionar algunos ejemplos, Mufioz, Nery Roberto afirma que la representacion del
Estado, se acredita mediante Acuerdo Gubernativo de nombramiento de Procurador General
de la Nacion y certificacion del acta de toma de posesion del cargo; y, cuando se trata de
Municipalidades, la representacion se acredita mediante certificacion expedida por el Tribunal
Supremo Electoral, donde consta el acuerdo de adjudicacion del cargo de Alcalde Municipal y
certificacion de acta de toma de posesion, extendida por el Secretario General de la

Municipalidad de que se trate.*?

“0 Decreto Ley 106, Cddigo Civil, articulo 16.
41 Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 7.
2 Mufioz, Nery Roberto, “El Instrumento Piiblico y el Documento Notarial”, Quinta Edicion, Guatemala,
Imprenta Llerena, S.A., 1998, péaginas 137 y 139.
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Ahora bien, segun la experiencia de la investigadora, en lo que se refiere a sociedades
mercantiles, la representacion se acredita mediante acta notarial de nombramiento de
representante legal, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil General de la Republica,
adscrito al Ministerio de Economia; y para el caso de fundaciones, asociaciones, iglesias,
organizaciones no gubernamentales y demas instituciones o entidades sin fines de lucro, la
representacion se acredita mediante acta notarial de nombramiento, debidamente inscrita ante

el Registro de las Personas Juridicas, adscrito al Ministerio de Gobernacion.

Asimismo, la representacion también puede ser ejercida por un mandatario debidamente
nombrado por el representante u 6rgano autorizado para otorgar mandatos en nombre de una
persona juridica. lgualmente, las personas individuales pueden nombrar un mandatario para
que las represente en el diligenciamiento de una gestion administrativa relacionada con

marcas.

Para el efecto, la Ley de Propiedad Industrial preceptia: “El mandatario deberd tener
facultades suficientes para representar al mandante en todos los asuntos y acciones
relacionadas con la adquisicién, mantenimiento y para proteccion de los derechos normados
por esta ley. Para esos fines, debe ser investido de las facultades especiales de los
mandatarios judiciales, de conformidad con lo que al efecto establece la Ley del Organismo
Judicial. Si el mandatario no tuviera esas facultades, se le considerard investido de ellas por

ministerio de la ley. "

En Guatemala, el nombramiento de un mandatario se hace mediante el otorgamiento de un
mandato, que obligatoriamente debe hacerse constar en escritura publica, segun el Codigo

Civil, ademas de otros requisitos que deben observarse en su redaccion.*

Es decir, el ordenamiento juridico aplicable en Guatemala, reviste al mandato o poder de
certeza juridica, formalidad, solemnidad y perdurabilidad en el tiempo, pues para su
otorgamiento y validez en el territorio nacional, es imprescindible que el mandato conste en
escritura publica, la cual debe ser faccionada y autorizada por un notario colegiado activo,

quien la conservara dentro del protocolo o registro notarial a su cargo.

43 Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 7.
4Decreto Ley 106, Op. Cit., articulo 1687.
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Adicionalmente, es preciso resaltar que, por regla general, es posible nombrar como
mandatario a cualquier persona de la eleccion del mandante, salvo que sea un “fallido,
mientras no se rehabilite; el sentenciado por cualquier delito, mientras no haya purgado la
condena o sido rehabilitado, y, en casos especiales, las personas a quienes la ley lo prohibe o

tienen incompatibilidad o impedimento.

Sin embargo, como previamente fue citado, la Ley de Propiedad Industrial preceptia que, en
esta materia, los mandatarios deben ser dotados de las facultades especiales que gozan los
mandatarios judiciales y, aun cuando tales facultades no hayan sido conferidas en el mandato,

se tendra al mandatario como investido de ellas.*®

En tal sentido, es preciso sefialar que un mandatario judicial esta facultado para realizar en los
tribunales guatemaltecos, toda clase de actos procesales, segun lo prevé la Ley del Organismo

Judicial.*’

Para el efecto, el cuerpo legal previamente referido preceptia que el nombramiento de
mandatario judicial Gnicamente puede recaer en un abogado, salvo algunas excepciones que

resulta innecesario mencionar para el presente trabajo de investigacion.*

De lo anterior, se puede establecer entonces que, para efectos de representacion en la gestion
administrativa de marcas, a través de un mandatario, es necesario que el mandato conste en
escritura publica y que dicho nombramiento recaiga en un abogado colegiado activo, toda vez
que la propia ley de la materia, entiéndase Ley de Propiedad Industrial, reviste al mandatario
de todas las facultades judiciales que prevé la Ley del Organismo Judicial y que sea necesario

ejercitar, dependiendo del caso concreto.

Dicho esto, la investigadora considera pertinente sefialar que, una vez otorgada la escritura de
mandato, el notario autorizante debe extender el testimonio correspondiente, a fin de que el
mandatario proceda a realizar su inscripcién ante el Registro Electrénico de Poderes, adscrito
al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, para poder ejercitar el

mandato.

% Ibid.., articulo 1698.
46 Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 7.
47 Congreso de la RepUblica de Guatemala, Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial, articulo 190.
“8 Ibid., articulo 193, inciso c).
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Finalmente, es preciso mencionar que, para efectos de poder ejercitar el mandato, no es
necesaria la posterior inscripcion del testimonio ante el Registro Mercantil General de la
Republica de Guatemala, pues aun cuando el mandante sea un comerciante individual o social
debidamente inscrito como tal ante el referido Registro, los mandatos especiales otorgados
para diligenciar asuntos administrativos relacionados con marcas, tales como su registro,
renovacion, cambio de nombre y/o direccion en su titularidad, traspaso de titularidad, entre
otros, éstas no son operaciones pura o esencialmente comerciales, para que imprescindible la

inscripcién del mandato ante el Registro Mercantil General de la Republica.

En tal sentido, el Codigo de Comercio preceptla: “Aparte de los hechos y relaciones
juridicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes: 1. El
nombramiento de administradores de las sociedades, de factores y el otorgamiento de

mandatos por cualquier comerciante, para operaciones de su empresa...”*

Asimismo, como ya se expresd, por ministerio de la ley, los mandatarios facultados para
gestionar asuntos marcarios, se consideran investidos de las facultades especiales de los
mandatarios judiciales, por lo que necesariamente deben ser abogados Yy, en tal sentido, el

Codigo de Comercio no considera comerciantes a quienes ejercen una profesion liberal.*

Los razonamientos anteriormente descritos, encuentran su sustento en la sentencia de fecha
diecinueve de diciembre de dos mil uno, emitida por la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala, dentro del expediente nimero 861-2001, dentro de la cual esta resolvio: “La
simple lectura del documento hace advertir que las facultades administrativas estan todas
dirigidas a promover, vigilar y defender cuestiones de derecho marcario de la formulante del

amparo, actividades que no pueden semejarse a las netamente comerciales...

Asi como en la sentencia de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y uno, emitida por
la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dentro del expediente nimero 99-1991, dentro
de la cual ésta resolvié: “...b) El articulo 2 del Cédigo de Comercio sefiala quiénes son
comerciantes y les atribuye actividades en nombre propio y con fines de lucro; mientras que
el articulo 9 en su inciso primero excluye de la calidad de comerciantes a quienes ejercen

una profesion liberal. ¢) El otorgamiento del mandato judicial estd sujeto a un régimen

49 Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 2-70, Cdigo de Comercio, articulo 338, numeral 1.
%0 Ibid., articulo 9, numeral 1°.
51 Sentencia de fecha 19/12/2001, expediente No. 861-2001, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 2001,
disponible en: http://143.208.58.124/Sentencias/797158.861-2001.pdf, consultado: 31/08/2018.
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especial ajeno a las disposiciones del Codigo de Comercio; su ejercicio no es una actividad
mercantil, por consiguiente no esta sujeto al Codigo de Comercio. En consecuencia de lo
anterior, al mandato judicial conferido a un abogado no le es aplicable el articulo 338 inciso
primero del mismo Codigo de Comercio, por no ser de naturaleza mercantil la
comparecencia de un abogado a un proceso cuando actla en representacién de una

sociedad, pues la misma es una actividad estrictamente judicial... ">

Asi pues, la con base en la jurisprudencia citada y razonamientos referidos, la inscripcion del
primero testimonio de un mandato relacionado con asuntos marcarios, otorgado por un

solicitante domiciliado en el pais, es innecesaria para el ejercicio de las facultades conferidas.
b) Solicitantes cuyo domicilio o sede se encuentra fuera del pais:

Para estos casos y como ya ha sido sefialado, la Ley de Propiedad Industrial establece la
obligatoriedad de representacion a través de mandatario domiciliado en Guatemala, quien
debera ser abogado colegiado activo.>

De lo anterior, se puede establecer que, independientemente si el solicitante es una persona
individual o juridica, siempre que su domicilio o sede se encuentre fuera del territorio
guatemalteco, necesariamente tiene que nombrar un mandatario domiciliado en Guatemala,
para que lo represente en todas las gestiones administrativas relacionadas con marcas,
mandatario que necesariamente tiene que ser un abogado colegiado activo, segun lo especifica
la Ley de Propiedad Industrial y calidad que ademas es indispensable para poder ejercitar las

facultades de un mandatario judicial, de conformidad con la Ley del Organismo Judicial.

En tal sentido, el mandato correspondiente puede ser otorgado por el solicitante en territorio
guatemalteco, con las formalidades y observaciones que ya han sido sefialadas, o bien en
cualquier otra parte del mundo en donde el solicitante se encuentre. Al respecto, es preciso
hacer referencia al principio de Derecho Internacional Privado, denominado locus regit
actum, el cual, segun Larios Ochaita, Carlos, basicamente significa que “los actos juridicos

son regidos por la ley del lugar de su celebracion. En consecuencia, no importa cuél sea la

52 Sentencia de fecha 03/07/1991, expediente No. 99-1991, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 1991,
disponible en: http://143.208.58.124/Sentencias/793308.99-91.pdf, consultado: 31/08/2018.
53 Congreso de la RepUblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 7.
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nacionalidad de las partes, la ley del lugar donde el negocio juridico se celebre, regird y

determinara las formalidades extrinsecas de dicho acto. >*

La cita anterior se encuentra debidamente fundamentada en la Ley del Organismo Judicial, la
cual preceptia: “Formalidades externas de los actos. (Locus regit actum). Las formalidades
extrinsecas de los actos y negocios juridicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su

celebracion. ™

Asi pues, el mandato otorgado en el extranjero para diligenciar gestiones relacionadas con
marcas en Guatemala, debe hacerse constar conforme los requisitos y formalidades que las
leyes del pais en donde el mandato es otorgado, exigen para el efecto. Sin embargo, es preciso
hacer notar que, aun cuando el mandato haya sido otorgado en el extranjero, de acuerdo a las
formalidades del lugar de su celebracion, existen requisitos indispensables que deben

observarse para que el mismo surta plenos efectos en Guatemala.

En lo que se refiere a documentos provenientes del extranjero, la Ley del Organismo Judicial
prevé la obligatoriedad de legalizarlos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.>® Es decir,
una vez otorgado el documento, éste debe ser notarizado y cumplir con la cadena de
legalizacion pertinente hasta por el Consulado de Guatemala, situado en el pais de celebracion
del documento. Posteriormente, el mismo ya puede ser enviado a Guatemala, para su

legalizacion ante el Ministerio previamente referido.

No obstante lo anteriormente referido, la investigadora considera oportuno sefialar que, el 18
de septiembre de 2017, entr6 en vigencia en Guatemala el Convenio Suprimiendo la
Exigencia de Legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros, como resultado de su
aprobacién por parte del Congreso de la Republica de Guatemala, mediante Decreto Numero
1-2016. En consecuencia, la cadena de legalizacion de un documento proveniente del
extranjero hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, podra evitarse,
optando por el procedimiento abreviado de legalizacién mediante Apostilla, siempre que el

pais de celebracion del mandato sea un Estado parte del Convenio previamente referido.

5 Larios Ochaita, Carlos, “Derecho Internacional Privado”, Octava Edicién, Guatemala, Editorial Maya’ Wuj,
2010, pagina 74.
% Congreso de la Replblica de Guatemala, Decreto 2-89, Op. Cit., articulo 28.
% Ibid., articulo 37.
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Asi pues, una vez legalizado el documento extranjero, sea por via consular o bien mediante
Apostilla, la Ley del Organismo Judicial prevé que, si el documento se encuentra redactado en
idioma distinto al espafiol, necesariamente debera ser vertido al espafiol bajo juramento, por
un traductor jurado autorizado en la Republica de Guatemala, sefialando, ademas, la forma de
proceder en los casos en que no haya traductor autorizado para determinado idioma.’

Adicionalmente, una vez observados los requisitos previamente descritos, el cuerpo legal
citado, expresamente regula: “...los poderes o mandatos, asi como los documentos que
proceda inscribir en los registro publicos, deberan ser protocolizados ante notario y las

autoridades actuardn con base en los respectivos testimonios... "8

De lo anterior, se puede establecer que, una vez observados los requisitos de legalizacion y
traduccion, si fuere aplicable, el mandato debe ser llevado ante un notario colegiado activo,
para que proceda a incorporar dicho documento dentro del registro notarial a su cargo. Asi
pues, aun cuando el mandato sea otorgado en el extranjero de acuerdo a las formalidades del
lugar de su celebracion, la legislacion guatemalteca prevé mecanismos que deben ser
observados para que un documento proveniente del extranjero pueda tener plena validez en
Guatemala, mecanismos que, al ser cumplidos, dotan al documento de la misma certeza
juridica, solemnidad, formalidad y perdurabilidad que gozan los mandatos otorgados en el
territorio nacional. Ademas, todo notario autorizante del acta de protocolacion del mandato
proveniente del extranjero, debe extender el testimonio correspondiente, a fin de que el

mandatario proceda a realizar su inscripcion, para efectos de poder ejercitarlo en el pais.

2.3. Requisitos y tramite administrativo de registro de marcas

2.3.1. Requisitos para el registro de marcas

Para dar inicio a la gestion de registro de una marca, el Registro de la Propiedad Intelectual
facilita a los usuarios los formularios correspondientes, los cuales han sido elaborados de
forma que la parte interesada consigne toda la informacion requerida de conformidad con la

Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

57Loc. Cit.
%8 |bid., articulo 38.
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En tal sentido, atendiendo a lo que especificamente corresponde a marcas, el articulo 22 de la
Ley de Propiedad Industrial, preceptia que la solicitud de registro inicial, debera contener:
“a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha
representacion; b) Lugar de constitucién, cuando el solicitante fuese una persona juridica; c)
La marca cuyo registro se solicita y una reproduccion de la misma cuando se trate de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o
tridimensionales con o sin color...; d) Una traduccion simple de la marca, cuando estuviese
constituida por algun elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto
del espafiol; ) Una enumeracion de los productos o servicios que distinguira la marca, con
indicacién del namero de clase; f) Las reservas o renuncias especiales; y g) El pais de origen
del signo. Si el solicitante invoca prioridad debera indicar: 1. El nombre del pais o de la
oficina regional en la cual se presentd la solicitud prioritaria; 2. La fecha de presentacion de

la solicitud prioritaria; 3. El nimero de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

El articulo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, complementa los requisitos
arriba consignados, agregando: “...c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones, d) Lugar
y fecha de la solicitud; y e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo
patrocina, asi como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hara

por él otra persona o el abogado que lo auxilie.”®°

Ademas, al formulario de solicitud de registro inicial deben anexarse: “b) EI comprobante de

pago de la tasa establecida; ¢) Cuatro reproducciones de la marca en sobre adjunto...; "%

Cada uno de los requisitos exigidos tiende a individualizar de forma apropiada y precisa la
marca que se pretende registrar, toda vez que no sélo es necesario indicar la marca que se
desea inscribir, sino ademas, debe proporcionarse informacién en cuanto al pais en donde el
signo distintivo fue creado; los productos o servicios que se pretenden amparar; las reservas o
renuncias especiales que sean aplicables a cada caso concreto, apartado de suma importancia
ya que en él se individualiza, por ejemplo, cada uno de los colores que conforman el disefio de

una marca figurativa o mixta que se pretende registrar a colores, asi como las renuncias que

%9 Congreso de la Replblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., art. 22.
80 Acuerdo Gubernativo 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, 18 de marzo de 2002, articulo
3.
61 Congreso de la Replblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 23.
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deban hacerse en cuanto a cualesquiera elementos descriptivos, de uso comin o necesario en

el comercio, no susceptibles de proteccion registral.

Adicionalmente, los requisitos que establece el ordenamiento juridico que actualmente se
aplica en Guatemala, permiten identificar plenamente al solicitante, asi como a la persona que

comparezca en su representacion.

Asimismo, cabe sefialar que los formularios que facilita el Registro de la Propiedad
Intelectual, contienen, ademas, apartados para indicar profesion u oficio, teléfono, fax o
correo electronico y domicilio del compareciente, ya sea que éste sea la persona individual
solicitante o bien, la persona que comparece en representacion del solicitante. Ademas, los
formularios comprenden un apartado especial para consignar la direccién del solicitante de la

marca en cuestion.

De lo anterior se puede establecer entonces, que todo solicitante debe cumplir con una serie
de requisitos mas o menos extensa, para dar inicio al tramite de registro de una marca en

Guatemala.

2.3.2. Tramite de registro de marcas

El acto que da inicio al tramite de registro de una marca, es la presentacion de la solicitud
correspondiente ante el Registro de la Propiedad Intelectual, autoridad competente en

Guatemala en la materia de estudio.

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial regula que se tendra por recibida una solicitud
y se le consignara fecha de presentacion y numero de expediente, cuando el formulario
correspondiente contenga, cuando menos: a) Datos que permitan identificar al solicitante o su
representante, y que se haya consignado direccion para notificar; b) Indicacién de la marca
que se pretende registrar y, cuando se trata de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales,
se haya acompafiado, como minimo, una reproduccién de la misma; ¢) Individualizacion de
los productos o servicios a amparar por la marca; y d) Comprobante de pago de la tasa de

presentacion, debidamente anexado al formulario de solicitud.®?

Lo anterior quiere decir que, aun cuando no se hayan llenado todos los campos que contiene

el formulario de solicitud de registro inicial de una marca, cuando se indiquen los cuatro

82|pid., articulo 24.
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aspectos arriba sefialados, el Registro de la Propiedad Intelectual recibird la solicitud,
asignandole fecha de presentacion y nimero de expediente, dando asi inicio al tramite de

registro de la marca.

Una vez recibida la solicitud, se procede a realizar el examen de forma y fondo de la misma,
para verificar si la solicitud cumple con todos los requisitos que demanda la ley, ademas de
establecer si la marca solicitada llena los requisitos de novedad, originalidad y distintividad
que exige la ley de la materia.

Asi, la Ley de Propiedad Industrial preceptia que, si al efectuar el examen el Registro de la
Propiedad Intelectual llega a establecer que no se cumplié con alguno de los requisitos de
forma sefialados en los articulos 5, 22 y 23 de dicho cuerpo legal, dejara en suspenso la
solicitud y notificara al solicitante el requerimiento a que subsane las irregularidades
encontradas, otorgandole para el efecto el plazo de un mes, bajo advertencia de que, si no

evacUa la audiencia conferida, la solicitud se tendra por abandonada.®®

Los requisitos sefialados en los articulos 5, 22 y 23 tienen que ver con la informacién que
debe ser consignada en el formulario de solicitud de registro inicial y la documentacion que a

dicho formulario debe acompafiarse.

Con base en la experiencia de la investigadora, son numerosos los errores u omisiones que
pueden incurrirse en la presentacion de los formularios de registro inicial de marcas, tales
como no consignar traduccion simple al idioma espafiol de la marca que se solicita, no
consignar el pais de origen del solicitante o de la marca que se pretende registrar, no sefialar
las reservas y renuncias que sean aplicables y, usualmente, no hacer una individualizacién
claray precisa de los productos o servicios a amparar, segun la Clasificacion Internacional de

Productos y Servicios, conforme el Arreglo de Niza.

En tal sentido, cabe sefialar que Guatemala no es parte contratante del Arreglo previamente
referido. No obstante, segln lo sefialan el Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al.,

“los paises centroamericanos y la Republica Dominicana no son parte del Arreglo de Niza,

83 |bid., articulo 25.
31



sin embargo aplican la Clasificacion de Niza por disposicion de sus respectivas legislaciones

internas... "%

La cita anterior concuerda con el contenido del articulo 164 de la Ley de Propiedad Industrial,
el cual, en su parte conducente, estipula: “Para efectos de la clasificacion de los productos y
servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicarda la Clasificacion

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. %°

Asi pues, se puede establecer que, para el examen de los productos o servicios a amparar por
una solicitud de marcas, el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala utiliza como

referencia la Clasificacion Internacional previamente mencionada.

De igual manera, cabe sefialar que, actualmente en Guatemala, una solicitud de registro de
marca Unicamente puede comprender una sola clase de productos y servicios. Es decir, el
sistema de registro de marcas es uniclase o monoclase. Asi, para registrar una marca, los
solicitantes deben presentar tantas solicitudes, como el nimero de clases de productos y/o

servicios que quieren distinguir con su marca.

Una vez efectuado y superado el examen de forma, se procede a efectuar el examen de fondo
de la solicitud, el cual consiste en evaluar si la marca solicitada se encuentra comprendida en
alguna de las prohibiciones establecidas en los articulos 20 y 21 de la Ley de Propiedad
Industrial, que basicamente se refieren a la inadmisibilidad por razones intrinsecas de la

marca o bien, por mejor derecho de terceros.

En tal sentido, si, a criterio del examinador, la marca pretendida efectivamente se encuentra
comprendida en alguna de las prohibiciones que estipula la ley aplicable, “notificard al
solicitante las objeciones que impiden acceder a la admision y le dara un plazo de dos meses

para pronunciarse al respecto.”’®®

Cabe sefialar que, de la objecion emitida, el Registro de la Propiedad Intelectual corre
audiencia al solicitante por el plazo de dos meses, para que se pronuncie. En caso el
solicitante deje transcurrir dicho plazo sin presentar ninguna argumentacion, su solicitud se

tendra por abandonada. Sin embargo, si aun habiendo presentado una contestacion, el

84 Registro Nacional Republica de Costa Rica, et. al., Op. Cit., pagina 39.
% Ibid., articulo 164.
% Ibid., articulo 25.
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Registro estima que la objecién no fue desvirtuada o desvanecida, dicha autoridad emite una

resolucion rechazando la solicitud correspondiente.®’

Una vez efectuado el examen y si el resultado es favorable, por no haberse encontrado
obstaculo alguno para objetar la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a
emitir el edicto para su publicacion por una sola vez en el Boletin Oficial del Registro de la
Propiedad Intelectual (BORPI), a fin de que cualquier tercero que se considere afectado por el
eventual registro de la marca que se solicita formule su oposicion, dentro de los dos meses
siguientes contados “a partir del dia siguiente de la efectiva e integra publicacion del edicto
o aviso en el BORPI... "%

Si el plazo legal para formular oposicion transcurre, sin que oposicion alguna se presente, el
Registro de la Propiedad Intelectual procede a ordenar que se emita la orden de pago de la
tasa de inscripcion, la cual, una vez notificada al solicitante, debe pagarse dentro del mes
siguiente a su notificacion. En caso contrario, el expediente se tendra por abandonado, segun

lo prevé la Ley de Propiedad Industrial.%®

Efectuado el pago de la tasa de inscripcion, el Registro procede a inscribir la marca y extiende

el certificado de registro correspondiente, previo pago por la emision.

Asi pues, ha quedado establecido cudles son los requisitos que deben observarse y la

tramitologia que actualmente se lleva a cabo, para el registro de marcas en Guatemala.

2.4. Requisitos y tramite administrativo de oposicién

2.4.1. Requisitos para formular oposicion

El ordenamiento juridico vigente en Guatemala, confiere un plazo legal de dos meses,
contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del edicto, para que cualquier tercero
pueda oponerse en contra de una solicitud de registro inicial de marca. Para el efecto, la Ley

de Propiedad Industrial, estipula: “El opositor debera indicar los fundamentos de hecho y de

57 Loc. Cit.

% Acuerdo Gubernativo 89-2002, Op. Cit., articulo 101 Bis.

89 Congreso de la RepUblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 28.
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derecho en que se basa, acompariando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su

pretension y, ademds, cumplir con lo establecido en el articulo 5 de esta Ley.”"°

A lo anterior, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, agrega: “Sin perjuicio de los
requisitos establecidos en los articulos 5y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de
oposicion debera contener: a) La marca y el nimero de expediente de la solicitud contra la
cual se formula la oposicion; b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposicion;
c) Si la oposicion se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con
anterioridad, una reproduccion de la misma y la indicacion de los productos o servicios para
los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales
se plantea la oposicion; d) Si la oposicion se basa en un derecho derivado de una marca
notoriamente conocida no registrada ni en tramite de inscripcion en el pais, una
reproduccion de la misma y las pruebas que acrediten su condicion de marca notoriamente

conocida...”’™

Asi pues, de las normativas previamente citadas, con fundamento en los articulos a los que las
mismas hacen referencia e integrando su contenido, es posible determinar la serie total de
requisitos a observar para la gestion de una oposicién en contra de la solicitud de registro de

una marca.

2.4.2. Tramite de oposicion

El proceso de oposicion da inicio con la presentacion del escrito correspondiente ante el
Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del plazo legal que, para formular oposicion,

confiere la Ley de Propiedad Industrial.

Al respecto, la Ley de Propiedad Industrial preceptla: “De la oposicion se dard audiencia al
solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestacion a la oposicion debera

satisfacer los mismos requisitos mencionados en el parrafo que antecede.

70 Ibid., articulo 27.
" Acuerdo Gubernativo 89-2002, Op. Cit., articulo 23.
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Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se
decretara la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes a

ambas partes. "2

Agregando, ademas, que “si se hubiere presentado oposicién dentro del mes siguiente al
vencimiento de los plazos establecidos en el articulo 27 de esta ley, el Registro la resolvera

en forma razonada, valorando las pruebas aportadas.” ™

Asi, se puede entonces establecer que, una vez presentada la oposicion y si la misma cumple
con los requisitos previstos por la ley de la materia, el Registro de la Propiedad Intelectual
notifica de la oposicion al solicitante de la marca, dandole la oportunidad para que presente su
contestacion dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la fecha en que la oposicién
le sea notificada. En este sentido, y segun lo prevé la Ley de Propiedad Industrial, el escrito
de contestacion a una oposicion debe cumplir con los mismos requisitos que, para formular

oposicidn, exige la ley.

Una vez contestada la oposicion y aun cuando el solicitante no la hubiere contestado, el
Registro de la Propiedad Intelectual puede conceder, si lo considera necesario, un periodo de
prueba de dos meses, para que las partes presenten los medios de prueba que hayan sido
ofrecidos, mas no acompafiados en el escrito de oposicion o contestacion a la oposicion. Sin
embargo, es importante recalcar que el periodo de prueba puede ser obviado por el Registro
de la Propiedad Intelectual si, a criterio de las autoridades, las pruebas que ya obran dentro del

expediente son suficientes para emitir una resolucion sobre la oposicion.

Asi pues, concluido el periodo de prueba o una vez contestada la oposicion sin que sea
necesario conferir el periodo probatorio, el Registro de la Propiedad Intelectual tiene un mes
para a emitir la resolucién de la oposicion, valorando los argumentos vertidos y las pruebas
diligenciadas. Sin embargo, cabe sefialar que, segun la experiencia de la investigadora, dicho
plazo legal para resolver las oposiciones no es observado por las autoridades del Registro de
la Propiedad Intelectual, en virtud del significativo nimero de expedientes que se encuentran
acumulados, aunado a la escasez de personal en el Departamento de Oposiciones, lo cual es

un problema general que afecta a todos los usuarios.

2 Congreso de la Replblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 27.
73 Ibid., articulo 28.
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2.5. Requisitos y tramite administrativo de cambio de nombre del titular de marcas

2.5.1. Requisitos para el registro de un cambio de nombre del titular en marcas

Con relacion a los requisitos para solicitar el cambio de nombre del titular de una marca, la
Ley de Propiedad Industrial prevé que la solicitud correspondiente debera contener la
informacion siguiente: a) Nombre, razon social o denominacion del titular registrado y el
nuevo nombre, razén social o denominacién de dicho titular, asi como su direccion; b)
Indicacion de la marca o marcas en cuyo asiento registral habra de anotarse el cambio de
nombre que se solicita, consignando, ademas, el nimero de registro o expediente, si se trata
de marcas en trdmite de inscripcion; ¢) Documento que respalda el cambio de nombre en

cuestion.”

Sin embargo, los requisitos arriba enumerados no son los uUnicos que deben observarse en la
presentacion de una solicitud de cambio de nombre en la titularidad de marcas, ya que, como
ha sido estudiado, la Ley de Propiedad Industrial, en su articulo 5, y el Reglamento de la Ley
de Propiedad Industrial, en su articulo 3, estipulan una serie de requisitos que deben cumplirse
en toda solicitud administrativa relacionada con marcas, de los cuales resalta la obligatoriedad
de acreditar debidamente la representacion, cuando se actia en nombre del solicitante,
acompafando el documento que compruebe el nombramiento respectivo; y también el
requisito de plasmar en el formulario la firma y sello del abogado colegiado que auxilia la

peticion

En cuanto a los requisitos arriba individualizados y para efectos de solicitar el cambio de
nombre del titular de una o varias marcas, el Registro de la Propiedad Intelectual facilita
formularios que han sido elaborados a modo de comprender cada uno de los requisitos
establecidos en el ordenamiento juridico aplicable en Guatemala y, de esta forma evitar, en la

medida de lo posible, que los usuarios incurran en omisiones.

De acuerdo a la experiencia de la investigadora, los formularios descritos se utilizan para
solicitar la inscripcién de cambio de nombre del titular de marcas que ya han sido registradas,
por lo que, cuando se trata de marcas que se encuentran en tramite de registro, lo que se hace

en la préctica es presentar escritos de cambio de nombre, en cada uno de los expedientes de

" Ibid., articulo 42.
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registro de marca que se encuentran en tramite y que estan afectos al cambio de nombre,
dando cumplimiento a los requisitos previstos por la Ley de Propiedad Industrial y el

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, y acompafiando la documentacion pertinente.

En cuanto a la forma de acreditar el cambio de nombre, la Ley de Propiedad Industrial
preceptla que dicho cambio debe constar por escrito y, si es otorgado en el extranjero, debera
estar debidamente legalizado y traducido al idioma espafiol por un traductor jurado autorizado
en la Republica de Guatemala, en caso de encontrarse redactado en idioma distinto al

espafiol.”

El requisito de legalizacion y traduccion jurada del documento de cambio de nombre
proveniente del extranjero, se encuentra fundamentado en las disposiciones legales que, para
la validez de documentos provenientes del extranjero, establecen el Decreto Numero 2-89 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, y el Decreto 1-2016 del
Congreso de la Republica que aprueba el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalizacion
de los Documentos Publicos Extranjeros, cuyas disposiciones ya han sido desarrolladas y
cuyo proposito es revestir tales documentos de certeza juridica, por cuanto no es suficiente la
sola existencia y presentacion del documento, sino ademas, que las autoridades de su pais de
origen den fe y hagan constar la autenticidad del mismo, a fin de que éste sea aceptado en el

territorio guatemalteco.

2.5.2. Trémite para el registro de un cambio de nombre del titular de marcas

En cuanto al tramite de la solicitud de cambio de nombre, la Ley de Propiedad Industrial
preceptla: “Sila solicitud de inscripcion de... cambio de nombre... cumple con los requisitos
legales, el Registro dictara resolucion ordenando que se haga la correspondiente anotacion
en los registros y en las solicitudes de marcas afectadas y emitira un edicto que debera
publicarse a costa del interesado una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicacién, el
Registro entregard al interesado una certificacion que acredite la inscripcion

correspondiente.”®

No obstante lo anterior, cabe indicar que el Registro de la Propiedad Intelectual no efectla la

anotacion del cambio de nombre en las marcas afectas al cambio, sino hasta que el interesado

75 |bid., articulo 41.
78 |bid., articulo 47.
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presenta al Registro el ejemplar de la publicacion del edicto, segun lo aclara el Reglamento de

la Ley de Propiedad Industrial.”’

Hecha la aclaracion anterior, se puede establecer entonces que el trdmite administrativo de
solicitud e inscripcién de un cambio de nombre en marcas, conforme la Ley de Propiedad
Industrial, es sencillo, toda vez que, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos que
sefiala la ley, el Registro de la Propiedad Intelectual la admite para su tramite, emitiendo el
edicto de la solicitud para su publicacion por una sola vez en el Diario Oficial, que es el
Diario de Centro América. Una vez efectuada la publicacion, el interesado debe presentar un
ejemplar de la misma ante el Registro de la Propiedad Intelectual, para que esta autoridad
proceda a efectuar la anotacion del cambio de nombre en las marcas afectas y emita la

certificacion de cambio de nombre por cada una de las marcas involucradas en la gestion.

2.6. Requisitos y tramite administrativo de cambio de titularidad de marcas

Es preciso establecer que, de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, los requisitos y
tramite de inscripcion del cambio de titularidad de marcas, son los mismos que se aplican para
el cambio de nombre, por lo que resulta innecesario ahondar en un tema que ya ha sido

desarrollado con anterioridad.

Los formularios que, para el efecto, facilita el Registro de la Propiedad Intelectual, son los
mismos que se utilizan para solicitar y registrar un cambio de nombre, por lo que dentro de
ellos es necesario consignar si lo que se pretende inscribir es un cambio de nombre o un
cambio de titularidad. En este sentido, vale la pena mencionar que la Ley de Propiedad
Industrial establece que “la solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el

nuevo titular o sus representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes...”

Es decir, la solicitud para la inscripcion del cambio de titularidad de marcas, puede ser
presentada por el titular que consta en el asiento registral de la o las marcas afectas, o por el
nuevo titular de las mismas o sus representantes, quienes deben acreditar su representacion en

la forma que sefiala la ley, tema que ya ha sido objeto de estudio.

7 Acuerdo Gubernativo 89-2002, Op. Cit., articulo 26.
8 Congreso de la RepUblica de Guatemala, Decreto 57-2000, Op. Cit., articulo 42.
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En cuanto a cambios de titularidad, es preciso recalcar que, como un mecanismo que reviste
de certeza juridica al acto que se pretende inscribir, si el documento que acredita el cambio
proviene del extranjero, es obligatorio cumplir con los requisitos de legalizacion y traduccion
previstos por la Ley de Propiedad Industrial y la Ley del Organismo Judicial o, de ser el caso,
el Convenio que Suprime la Exigencia de Legalizacion de Documentos Publicos Extranjeros
(Convenio de la Apostilla), incorporado a nuestra legislacion local mediante Decreto nimero

1-2016 del Congreso de la Republica de Guatemala.

2.7. Requisitos y tramite administrativo de renovacion de marcas

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, “el registro de una marca
tendra vigencia por diez afios, contados a partir de la fecha de la inscripcién. Podra
renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de diez afios, contados a partir de

la fecha del vencimiento precedente.”™®

De lo anterior se puede establecer, que la vigencia de las marcas en Guatemala, esta limitada a
diez afios, contados a partir de su fecha de inscripcion, periodo que puede ser renovado por

periodos iguales y sucesivos, tantas veces como el titular de la marca a renovar lo desee.

En Guatemala, toda solicitud para renovar una marca debe presentarse dentro del afio que
antecede a la fecha de expiracién de la marca o bien, dentro de los seis meses posteriores a su
vencimiento, lo cual se conoce como periodo de gracia, durante el cual la marca ain se
considera completamente vigente, pero es necesario pagar una tasa adicional en concepto de

recargo, en virtud de renovar la marca después de su fecha de expiracion.®

Asi pues, se puede establecer que el ordenamiento juridico vigente guatemalteco posibilita la
renovacion de una marca previo a su vencimiento y aun después de la fecha de expiracion de

la misma, conforme los plazos previamente sefialados.

2.7.1. Requisitos para la renovacion de una marca

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial estipula que “la solicitud de renovacion
debera contener: a) Nombre del titular y nombre de su representante en el pais, en su caso; y

b) NUmero del registro e identificacion de la marca que el mismo ampara. Con la solicitud

7 Loc. Cit., articulo 31.
80 |pid., articulo 32.
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debera presentarse el documento con que se acredita la representacion, el comprobante de

pago de la tasa respectiva y los recargos, si fuere el caso.®!

Los requisitos arriba referidos, corresponden especificamente a lo que, respecto a
renovaciones, preve la Ley de Propiedad Industrial; sin embargo, la investigadora considera
oportuno agregar los requisitos adicionales aplicables, conforme el articulo 3 del Reglamento
de la Ley de Propiedad Industrial, tales como el lugar para recibir notificaciones v,
especialmente, las firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, asi como

el sello de dicho profesional.

Para el caso de renovaciones de marcas, el Registro de la Propiedad Intelectual igualmente
facilita formularios que han sido elaborados a modo de comprender toda la informacion que

es requerida por la normativa legal aplicable.

Al formulario respectivo debe acompariarse el recibo de pago de la tasa correspondiente a la
renovacion y al recargo, en caso la misma se efectie dentro del periodo de gracia conferido

por la ley de la materia.

2.7.2. Tramite administrativo de renovacion de marcas

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial establece: “Cumplidos los requisitos previstos
en los parrafos anteriores, el registro asentara la renovacién sin mas tramite, mediante razén
efectuada en la inscripcién de la misma. La renovacion no sera objeto de examen de fondo ni
de publicacién y producird efectos desde la fecha del dltimo vencimiento, aun cuando la
renovacion se hubiere efectuado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregard un

certificado que acredite la renovacion. ®

De lo anterior, se puede establecer que, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos que
establece la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, y
se acomparfie el documento que acredita la personeria de quien actia en nombre del titular de
la marca, en caso fuere aplicable, el Registro de la Propiedad Intelectual efectla la anotacion
de renovacion en el asiento registral de la marca y le extiende al interesado el certificado que

acredita la renovacién de la misma.

81 | oc. Cit.
82 | oc. Cit.
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2.8. Requisitos y tramite administrativo de correccién de errores en el registro de una

marca

Con relacion a presente tema, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala preceptia: “El
titular de un registro podra pedir en cualquier momento que se modifique su inscripcién para
corregir algun error. No se admitira la correccién si la misma implica una ampliacion de la
lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo

que fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro...”®

Adicionalmente, la normativa legal referida establece: “La correccion... se hara constar en
la respectiva inscripcion, mediante razén firmada y sellada por el Registrador, de la que se

entregard certificacion al solicitante. %

Asi, se puede establecer que, en Guatemala, el ordenamiento juridico aplicable a marcas,
permite la correccidn de cualesquiera errores, siempre que no tiendan a ampliar el listado de
productos o servicios amparados o un cambio esencial en la marca. Lo anterior, resulta ser el
requisito indispensable para solicitar la correccion y consecuente modificacion del registro de

una marca.

Fuera del requisito previamente referido, la Ley de Propiedad Industrial no establece otros
requisitos que sean especificos para el caso de correccion en el registro de una marca, asi
como tampoco prevé un tramite especial que deba llevarse a cabo, para efectuar la correccion
pertinente. En cualquier caso, la investigadora, de acuerdo a su experiencia, considera
oportuno indicar que, para el efecto, el Registro de la Propiedad Industrial no facilita
formularios destinados a solicitar la correccién en el registro de una marca, por lo que todo
solicitante debe elaborar un escrito dirigido al Registro de la Propiedad Intelectual, haciendo

constar su pretension.

En el presente caso, igualmente son aplicables los requisitos que para toda nueva solicitud,

preceptian la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Dado que, como ya se expreso, la Ley de Propiedad Industrial no estipula un procedimiento
especifico que deba observarse para la correccién de errores en el registro de una marca, la

investigadora, conforme a su experiencia, puede establecer que basta con la presentacion del

83 |bid., articulo 34.
84 |oc. Cit.
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escrito, observando los requisitos que establece la normativa aplicable, aunado a la anexién de
la documentacion que comprueba el error, el documento que acredita la representacion y el
pago de la tasa por modificacion, si fuere aplicable, para que el Registro de la Propiedad
Intelectual efectle la anotacion de la correccion pertinente y extienda al solicitante una

certificacién que acredita la correccion.

Asi pues, se ha establecido como se desarrollan los distintos procedimientos administrativos
relacionados con marcas y los requisitos que deben observarse en cada uno de ellos, conforme

la normativa actualmente aplicable en Guatemala.
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Capitulo 3: Tratado sobre el Derecho de Marcas

El presente capitulo desarrolla las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de
Marcas, como un instrumento internacional de armonizacion y unificacion de los requisitos y
procedimientos administrativos que, con relacion a las marcas a las que éste es aplicable,

deben observarse en el territorio de cada una de las Partes Contratantes de dicho Tratado.

3.1. (Qué es el Tratado sobre el Derecho de Marcas?

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual afirma que ‘“el objetivo del Tratado
sobre el Derecho de Marcas (TLT) es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales
y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificacion y la unificacién
de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentacion de las
solicitudes de registro de marcas y la administracion de los registros en varias jurisdicciones

resulten tareas menos complicadas y mds previsibles. "%

Por su parte, Salmon, Paul E., expone que “el TLT fue promulgado para simplificar los
tramites del proceso de solicitud y registro y para armonizar los procedimientos que aplican
diferentes paises en torno a las marcas registradas... armoniza los procedimientos de las
oficinas nacionales de marcas registradas estableciendo los requisitos maximos que las

partes contratantes pueden imponer. %

De lo anterior, se puede establecer que el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT, por sus
siglas en inglés), es un instrumento internacional cuyo objetivo es estandarizar y simplificar
los requisitos de forma, procedimientos y plazos que se observan con relacién al registro,

cambios en el registro y renovacion de marcas.

Dicho instrumento, fue aprobado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el
27 de octubre de 1994, pero entré en vigencia dos afios después de su aprobacion, el 01 de
agosto de 1996.

8 QOrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Resefia del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
(1994), disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tit/summary_tlt.html, consultado: 28/10/2017.
8 Salmon, Paul E., “Breve guia de tratados internacionales sobre DPI”, Enfoque en los derechos de propiedad
intelectual, Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Programas de Informacion
Internacional, 2006, pagina 18.
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Las principales disposiciones contenidas en este Tratado, incluyen temas relacionados con las
solicitudes de registro inicial de las marcas aplicables; posibilidad de obtener un registro
marcario unico que ampara y distingue productos y/o servicios pertenecientes a varias clases;
cambios de nombre o direccion en la persona del titular; cambio en la titularidad de
solicitudes en tramite y registros marcarios; correccion de errores en el registro de las marcas
aplicables; vigencia y renovacion de los registros marcarios aplicables; firma de actuaciones y

representacion en las diligencias previamente descritas.

La estandarizacion y simplificacién en los procedimientos previamente referidos, pretende
materializarse mediante el establecimiento de una serie de requisitos maximos que todo
Estado que sea parte de dicho Tratado puede exigir a cualquier persona que pretenda

diligenciar el registro de una marca, su renovacion y cambios en el registro de una marca.

A la vez, el Tratado sobre el Derecho de Marcas elimina otros requisitos que eran exigidos
por la autoridad competente en materia de marcas en los diferentes paises del mundo, dejando
fuera aspectos, informacion y formalidades que resultan ser de gran importancia para la

debida proteccion y defensa de los signos distintivos denominados marcas.

En este sentido, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual refiere “como aspecto
destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la atestacion, certificacion
notarial, autenticacion, legalizacién u otra acreditacion de firma, excepto en el caso de

renuncia al registro.”®’

Asi, el Tratado de sobre el Derecho de Marcas fue creado entonces para que exista una
armonizacién en lo que se refiere a las fases de registro, cambios en el registro y renovacién
de marcas, de tal forma que, en todos los Estados contratantes, los solicitantes, sean
nacionales o extranjeros, sepan con claridad qué requisitos puede pedirles la autoridad

competente en materia de marcas, asi como lo que no les puede ser exigido.

Es de hacer notar que las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas,
atienden exclusivamente a la unificacion de los procedimientos administrativos relacionados

con marcas, gque se llevan a cabo ante la autoridad competente de cada Parte Contratante, mas

87 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Resefia del Tratado sobre €l Derecho de Marcas (TLT)
(1994), Op. Cit.
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no son aplicables a la fase judicial que puede darse durante el proceso de registro de una

marca, pues cada pais tiene su legislacion procesal especifica.

Cabe mencionar que existen criterios encontrados en cuanto a la eficiencia, eficacia y
funcionalidad de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, pues
mientras algunos autores creen fielmente en que dicho Tratado favorece la economia en
cuanto a tiempo y dinero en el diligenciamiento de procedimientos administrativos
relacionados con marcas, otros en cambio afirman que sus disposiciones no son del todo
unificadoras, hacen ain mas complejo el proceso de registro de marcas, y desproveen de la
certeza juridica que antes revestia a la documentacion que se utilizaba para realizar estas

diligencias.

Salmon, Paul E., sefiala que “e/ TLT ahorra tiempo y dinero en la preparacion y el rellenado
de documentos para hacer la solicitud. Simplifica el proceso para las renovaciones después
del registro, las asignaciones de registro, los cambios de nombre y direccion y los poderes

notariales.

Carrillo, Manuel, et. al., en su estudio denominado “Impacto de la adhesion del Peru al
Protocolo de Madrid y al Tratado de Derecho de Marcas”, exponen que el Tratado sobre el
Derecho de Marcas ‘“contiene disposiciones que contravienen el ordenamiento juridico
andino y nacional (en dichos instrumentos se exige la implementacion del sistema de marca

multiclase... se prohibe exigir el requisito de legalizacion de firmas, entre otros).

Corcione Morales, Maria Carolina, indica que “el TLT no establece procedimientos
totalmente uniformes para los paises miembros, pues dispone unos requisitos maximos y cada

pais tiene la potestad de exigir menor calidad o cantidad de requisitos.

Adicionalmente, la referida autora manifiesta que “la entrada en vigencia del TLT, si bien no

implica un reto que obligue replantear las fuentes y principios del derecho de la propiedad

8 Salmon, Paul E., Op. Cit., pagina 18.
8 Roca, Santiago (comp.), “Propiedad Intelectual y comercio en el Perii: impacto y agenda pendiente”, Per(,
Universidad ESAN, 2007, pagina 555, también disponible en:
http://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/sRoca/Pl/completo/13-Carrillo.pdf, consultado: 21/03/2017.
% Corcione Morales, Maria Carolina, “El TLT (Trademark Law Treaty) y los retos para la Superintendencia de
Industria y Comercio como Oficina nacional de Propiedad Industrial”, Revista la Propiedad Inmaterial, Nimero
14, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2010, pagina 322, también disponible en
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3647848, consultado: 21/03/2017.
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industrial, es un desafio de indole procesal que hace necesario adecuar el funcionamiento de
la Superintendencia de Industria y Comercio, en los ambitos humano y tecnoldgico, porque
ademas del deber de reglamentacion que deberd asumir la Oficina Nacional frente a las
nuevas reglas de procedimiento, se deberd instruir a los funcionarios para que den un
manejo adecuado a las nuevas y mas complejas solicitudes y para que operen con un nuevo
sistema tecnoldgico de tramites, que debera ser disefiado para permitir el seguimiento y la
identificacion de las multiples actuaciones que se pueden generar ante la posibilidad del

registro multiclase.

Finalmente, la investigadora considera oportuno mencionar que, como un método mas de
estandarizacion, el Tratado sobre el Derecho de Marcas establece formularios internacionales
tipo que contienen los requisitos maximos que cada Parte Contratante puede exigir a los
solicitantes en los distintos procedimientos administrativos que prevé dicho Tratado. Asi,
toda Parte Contratante queda obligada a aceptar el uso de dichos formularios, aun cuando
éstos contengan mas requisitos que los que la Parte Contratante haya decidido consignar en

los formularios locales.

Es importante sefialar también que los formularios internacionales tipo previstos por el
Tratado, contienen instrucciones muy basicas en cuanto a la forma correcta en la que deben
ser completados y que, si el solicitante no cuenta con la asesoria de un profesional del
Derecho con experiencia en materia de Propiedad Industrial, corre el riesgo de formular
incorrectamente la solicitud de su interés. Asi pues, tal simplicidad podria resultar en el
retraso considerable de las gestiones administrativas que regula el Tratado sobre el Derecho
de Marcas, si los solicitantes que hacen uso de este tipo de formularios no cuentan con la

orientacion idonea para poderlos completar correctamente.

3.2. Marcas aplicables al Tratado sobre el Derecho de Marcas

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas,
el mismo “se aplicara a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que solo
las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estaran obligadas
a aplicar el presente Tratado a dichas marcas... no se aplicard a los hologramas ni a las

marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas

%1 Ibid., pagina 326.
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olfativas... Se aplicara a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a Servicios
(marcas de servicio), o relativas a productos y servicios... no se aplicara a las marcas

colectivas, marcas de certificacion y marcas de garantia. %

Segln las disposiciones previamente citadas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas
Gnicamente es aplicable a las marcas de productos y servicios, incluidas las marcas
tridimensionales, cuando su registro se encuentra previsto en la legislacion de una Parte
Contratante. Sin embargo, el Tratado sobre el Derecho de Marcas expresamente excluye de
su aplicacion a los hologramas, asi como a las marcas sonoras, olfativas, colectivas, marcas de
certificacion y a las marcas de garantia (no previstas estas ultimas en nuestro ordenamiento
juridico), siendo que el registro, uso y enajenacion de este tipo de marcas presentan requisitos
especiales adicionales y diferentes de aquéllos establecidos para las marcas a las que este

Tratado aplica.

En consecuencia, en lo sucesivo, al consignar el término marca en el presente trabajo, debe
entenderse gque se esta haciendo referencia Unica y exclusivamente a las marcas a las que el
Tratado sobre el Derecho de Marcas es aplicable, segin expresamente lo sefialan sus

disposiciones.

3.3. Firma en comunicaciones utilizadas en procedimientos administrativos de marcas

Dentro de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, se
encuentra el articulo 8, referente a la firma de comunicaciones en papel, por telefacsimil,
medios electronicos, asi como la prohibicion del requisito de certificacion o legalizacion de

firmas en dichos documentos.

Para el efecto, la investigadora considera oportuno partir del hecho de que el Tratado sobre el
Derecho de Marcas permite o faculta a las Partes Contratantes a aceptar comunicaciones
presentadas por los usuarios de forma escrita o bien, via telefacsimil o medios electrénicos,
mas no las obliga a hacerlo. Es decir, cada Parte Contratante queda en libertad de aceptar
comunicaciones por telefacsimil y medios electronicos, o bien, Unicamente tener por bien
recibida una comunicacion que sea presentada ante la Oficina de Marcas de forma escrita. Es

decir, dada la libertad que poseen las Partes Contratantes en cuanto a la forma en que las

92 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, 1994, articulo 2.
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comunicaciones deben ser presentadas, no necesariamente habra uniformidad o armonizacion

en cuanto a este aspecto.

En lo que se refiere a las comunicaciones en papel, el referido Tratado preceptua que toda
Parte Contratante deberd aceptar firmas manuscritas, pero también tendra libertad de aceptar
el uso de otros tipos de firma, como la firma impresa, estampada o el uso de un sello.
Indicando, ademas, que las Partes Contratantes podran pedir el uso de sello, en lugar de firma
manuscrita, cuando la persona individual que firme la comunicacion sea nacional de la Parte
Contratante y, ademas, tenga su domicilio dentro de su territorio. Asimismo, se establece que,
siempre que se utilice un sello, toda Parte Contratante podra pedir que, adicional al mismo, se

consigne en letras el nombre de la persona individual de cuyo sello se trate.%

Asi pues, se puede establecer que las comunicaciones que se presenten de forma escrita ante
la Oficina de Marcas de las Partes Contratantes, habran de llevar una firma, la cual puede ser
plasmada de distintas formas y hasta incluso sustituida por un sello, dependiendo la forma de

admisibilidad de firmas que adopte cada Parte Contratante.

En cuanto a las comunicaciones por telefacsimil, el Tratado sobre el Derecho de Marcas
establece que, en caso una Parte Contratante autorice la transmision de comunicaciones a su
Oficina de Marcas por dicha via, habra de tenerlas por bien hechas si en ellas aparece una
reproduccion de la firma del compareciente o su sello, el cual, si se requiere, debera ir
acompafado del nombre del compareciente, escrito en letras. Toda Parte Contratante podra
exigir que la comunicacion enviada la Oficina de Marcas por facsimil sea presentada ante la

misma dentro de un plazo minimo, previsto en el Reglamento de dicho Tratado.%*

En cuanto al plazo previamente referido, el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de
Marcas prevé que éste no sea inferior a un mes, contado a partir de la fecha de recepcion de la

comunicacion por facsimil. %

Asi pues, se establece que, cuando una Parte Contratante acepte el envio de comunicaciones
mediante facsimil a la Oficina de Marcas, debera tener por bien recibida la comunicacién, si
en ella consta la firma o sello del compareciente. Asimismo, cada Parte Contratante podra

% Ibid., articulo 8, inciso 1).
9 1bid., articulo 8, inciso 2).
% Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, regla
6.
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exigir que, ademas del envio por facsimil, la comunicacion sea presentada ante la Oficina de
Marcas, en un plazo que no sea inferior de un mes, contado a partir de la fecha en que el
facsimil fue recibido en la Oficina de Marcas. Sin embargo, notese que el Reglamento
establece un plazo minimo, mas no un plazo maximo, por lo que cada Parte Contratante puede
conferir un plazo mayor para el efecto, aspecto que igualmente no concuerda con la

uniformidad que se supone dio origen al Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Con relacién a las comunicaciones por medios electrénicos, el Tratado prevé que las mismas
se consideraran firmadas si la Oficina de Marcas de la Parte Contratante identifica al
remitente, de acuerdo a los métodos establecidos por la Parte Contratante.%

De lo anterior se establece que cada Parte Contratante que admita comunicaciones enviadas
por medios electronicos, debera establecer los procedimientos a través de los cuales su
Oficina de Marcas debera identificar a cada remitente, a fin de poder considerar firmada toda
comunicacion que reciba por esta via. Es decir, todo remitente habra de asegurarse de estar
debidamente identificado, segin los procedimientos o requisitos que establezca cada Parte
Contratante que admita comunicaciones a su Oficina de Marcas por via electronica, pudiendo

variar las formas de estar identificado ante cada Oficina de Marcas.

Una disposicién a resaltar en este apartado, es la prohibicion del requisito de certificacion de
firmas en las comunicaciones presentadas ante las Oficinas de Marcas de las Partes
Contratantes. Al respecto, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptla que “ninguna
Parte Contratante podra exigir la atestacion, certificacion por notario, autenticacion,
legalizacion o cualquier otra certificacion de una firma u otro medio de identificacion
personal... salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislacion de

la Parte Contratante asi lo estipula.”™’

Asi pues, de la disposicion previamente citada, se establece que ninguna Parte Contratante del
Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir legalizacion o certificacion de la o las
firmas que calcen ningun formulario, memorial, documento o comunicacion, utilizado en
cualquiera de los procedimientos administrativos regulados por el referido Tratado, salvo

cuando se trate de un desistimiento o renuncia a un registro, como el Tratado lo refiere.

% QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 8,
inciso 3).
9 Ibid., articulo 8, inciso 4).
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Es decir, aun cuando se trate de documentos provenientes del extranjero, existe una
prohibicion expresa de exigir la observancia de una cadena de legalizacién con relacion a las

firmas, para que los mismos tengan plenos efectos en el territorio al cual van dirigidos.

Sin embargo, cabe resaltar que una de las disposiciones transitorias contenidas dentro del
Tratado objeto del presente estudio preceptla que “cualquier Estado u organizacion
intergubernamental podra declarar que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 8.4), podra
requerirse que la firma de un poder o la firma por el solicitante de una solicitud sea objeto de

una atestacion, certificacion por notario, autenticacion, legalizacién u otra certificacion.”®

Para el efecto, deben cumplirse dos supuestos: 1) Que al momento de la adhesion al Tratado,
la aplicacion de la legislacion de la Parte Contratante de que se trate, sin hacer dicha
declaracion, resulte contraria a las disposiciones que prevé el Tratado; y 2) Que la declaracion
se efectie al momento de depositar el instrumento de adhesion o ratificacion, ante el Director
General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.®®

Asi pues, se determina que la prohibicion de exigencia de legalizacidén o certificacion de
firmas contenida en el Tratado, tiene su excepcion mediante la realizacidn de una declaracion
que la Parte Contratante de que se trate debe realizar en observancia de los dos supuestos
previamente sefialados. En este sentido, cabe mencionar que Guatemala no hizo tal
declaracion en el depdsito del instrumento de adhesion al Tratado sobre el Derecho de
Marcas. En consecuencia, la prohibicién que se ha venido discutiendo, habria de ser de
observancia obligatoria al momento en que la aplicacion del Tratado sea una realidad en
Guatemala, lo cual contraviene las disposiciones que para los documentos provenientes del

extranjero, prevé nuestro ordenamiento juridico vigente y aplicable.

3.4. Representacion en procedimientos administrativos de marcas

En cuanto a representacion legal, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptla que toda
Parte Contratante puede exigir que una persona nombrada representante esté admitida para el
efecto ante la Oficina de Marcas. Asimismo, faculta a las Partes Contratantes a exigir que

toda persona que no tenga su domicilio en el territorio de la Parte Contratante ante la cual

% Ibid., articulo 22, inciso 3).
9 Ibid., articulo 22, inciso 7).
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promueve una gestién administrativa relacionada con marcas, nombre a un representante para

que actlie en su nombre, %

En este sentido, la investigadora considera pertinente resaltar que, segun lo prevé el Tratado,
el Unico requisito para poder representar a otra persona en un procedimiento administrativo
relacionado con marcas, es estar admitido como tal ante la Oficina de Marcas de la Parte
Contratante que se trate, mas no necesariamente implica que el representante tenga que ser un
profesional del Derecho, asi como tampoco obliga a que el solicitante que actde por si mismo,

lo haga con la direccion y asesoria de un abogado.

Notese que, incluso, el Tratado referido establece la posibilidad de exigir que los solicitantes
gue no posean un domicilio dentro del territorio de la Parte Contratante ante la cual acttan, lo
hagan a través de un representante. Sin embargo, como ya se expresO, no existe una
obligatoriedad en cuanto a la preparacion que todo representante deba tener. En
consecuencia, queda a criterio de cada Parte Contratante determinar los requisitos que una
persona debe cumplir para ser admitido como representante, hecho que puede entonces variar

de Oficina en Oficina.

En cuanto al documento a través del cual debe delegarse la representacion, el Tratado sobre el
Derecho de Marcas preceptla que las Partes Contratantes podran exigir que el nombramiento
se haga en una comunicacién separada, a la cual denomina “poder”. Dicho documento, podra
referirse a una o varias solicitudes y/o registros existentes o futuros de una persona; llevara las
excepciones que el otorgante tenga a bien realizar; y, ademas, debe contener facultad expresa
para retirar una solicitud o renunciar a un registro. Adicionalmente, el Tratado establece que
podra exigirse que el poder sea presentado en el idioma admitido por la Oficina de Marcas de

que se trate. 1%

En cuanto a requisitos de presentacion, el Tratado estipula que toda Parte Contratante esta
obligada a recibir un poder presentado por escrito en papel, cuando vaya redactado en el
idioma aceptado por la Oficina de que se trate y se presente mediante el uso del formulario

internacional tipo de poder que prevé el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

100 |bid., articulo 4, incisos 1) y 2).
101 1bid., articulo 4, inciso 3), &), b) y ¢), e inciso 4).
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Finalmente, el Tratado preceptia que ninguna Parte Contratante podrd exigir requisitos

adicionales a los que han sido previamente descritos.%

Asi pues, se puede establecer que los requisitos de fondo o contenido que debe tener todo
poder, de acuerdo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, son basicos: La referencia de la o
las solicitudes y/o registros presentes o futuros del otorgante; los alcances y excepciones
pertinentes; la declaracion expresa en cuanto a la posibilidad de retirar solicitudes o registros
del poderdante; y la redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas ante la cual el

mismo deba surtir efectos.

Sin embargo, es de resaltar la obligacién impuesta a todas las Partes Contratantes de recibir
un poder que sea presentado mediante el uso del formulario tipo que, para poderes, prevé el
Reglamento del Tratado, toda vez que el uso de dicho formulario podria contravenir la
normativa legal que para el otorgamiento y validez de poderes, pueda regir en el territorio de
algunas Partes Contratantes.

A lo anterior cabe agregar la prohibicidon en cuanto exigir requisitos adicionales de forma ni
de fondo a los expresamente establecidos en el Tratado. En este sentido, es de sefialar, por
ejemplo, el impedimento de exigir la legalizacion de la firma del otorgante o poderdante,
como un mecanismo para revestir de certeza juridica al poder, dado que, por virtud de la
legalizacion, el signatario debia comprobar ante un notario su facultad para otorgar dicho
documento. En cambio, de las disposiciones previstas en el Tratado, puede inferirse que uno
de los principios rectores debe ser la buena fe, al obligar a las Oficinas de Marcas a presumir
la certeza o veracidad de las declaraciones y firma que, dentro de un poder, se les esta

presentando.

Adicionalmente, luego de verificar el formulario internacional tipo nimero 2, denominado
Poder, pudo comprobarse que el mismo comprende la siguiente informacion: a) Nombre de la
persona que efectia el nombramiento; b) Nombre, direccién, nimeros de teléfono y
telefacsimil del representante; c) Solicitudes y/o registros que comprende el poder; d) Alcance
del poder, donde debe seleccionarse en casillas si el mismo es para todos los fines, si se otorga
facultad para el retiro de solicitudes y renuncia de registros, o si no es para todos los fines,

agregar la indicacion de las facultades especificas; e) Firma o sello del otorgante, donde debe

102 |phid., articulo 4, inciso 6.
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consignarse ademas su nombre y la fecha de la firma o estampado del sello; f) Indicacién si se

acompafan hojas adicionales o anexos.%®

Asi, puede determinarse que el formulario cumple con los lineamientos establecidos en el
Tratado, pero el Tratado Unicamente atiende a procedimientos administrativos, hecho que
Ileva a cuestionar qué sucede entonces cuando un procedimiento administrativo de marcas, el
de registro inicial para ser especificos, trasciende a la via judicial, pues en tal caso, seria
necesario otorgar un segundo poder que comprenda facultades judiciales y que observe los
formalismos de la legislacion local de la Parte Contratante en cuanto a poderes, lo cual
derivaria en un gasto adicional y en un posible retraso por el tiempo que pueda tomar el
otorgamiento de dicho documento, recursos economicos y de tiempo que pudieron haberse
ahorrado desde un principio. Asi pues, el proposito de armonizacion y uniformidad podria

resultar contraproducente para los solicitantes, en lo que a representacion se refiere.

Por otro lado, el Tratado sobre el Derecho de Marcas ordena que, cuando una comunicacion
presentada ante una Oficina de Marcas designe a una persona como representante y dicha
Oficina no cuente con el poder respectivo dentro de sus registros, podra exigirse que dicho
documento sea presentado en un plazo que no sea inferior al previsto en el Reglamento del
Tratado.'® EI plazo previsto en el Reglamento es de un mes, cuando la direccion de la
persona en nombre de quien se hace la comunicacion, se encuentre dentro del territorio de la
Parte Contratante de que se trate, o de dos meses, si dicha direccion se encuentra fuera del

territorio mencionado.'®

En este sentido, se puede inferir entonces que todo solicitante puede presentar una
comunicacion ante la Oficina de Marcas de una Parte Contratante consignando como
representante a una persona a favor de la cual ain no ha otorgado el respectivo poder, pero en
tal caso, la Oficina de Marcas podra exigirle que presente dicho documento en un plazo no
menor de un mes, si la direccion del solicitante se encuentra dentro del territorio nacional, o
no menor de dos meses, si su direccion se encuentra en el extranjero, actuacion que coincide

con la figura del gestor oficioso contemplada en la legislacion marcaria de Guatemala.

103 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo No. 2 Poder, disponible en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tit/pdf/form_2.pdf, consultado: 02/11/2017.
104 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 4,
inciso d).
105 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op.
Cit., regla 4.
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Sin embargo, es de resaltar que el propio Tratado y su Reglamento establecen que el plazo
referido es minimo, es decir que cada Parte Contratante queda en libertad de otorgar un plazo
mas extenso, por lo que hay uniformidad y certeza en cuanto al minimo de tiempo en el que
debe presentarse un poder, luego de requerido por la Oficina de Marcas, mas puede ser que el
plazo otorgado sea mayor, hecho que podria variar de territorio en territorio.

Finalmente, en cuanto al tema del poder, el Tratado preceptia: “Cualquier Parte Contratante
podra exigir que cualquier comunicacion a esa Oficina efectuada por un representante a los
fines de un procedimiento ante esa Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuya base

actiia el representante. 1%

La disposicion previamente citada conlleva que la Oficina de Marcas de la Parte Contratante
que imponga tal exigencia, cree un banco o registro interno de los poderes que son
presentados ante la Oficina, con el proposito de asignar un numero de referencia a cada poder
que pueda ser citado por los solicitantes y/o sus representantes en cada gestion que, con base
en un poder ya presentado, promuevan ante la Oficina de Marcas, de tal forma que la
presentacion de un poder en cada comunicacion devendria innecesaria, pues, siempre que se
tenga facultad para promoverla y el poder se encuentre registrado ante la Oficina de Marcas
que corresponda, bastara con consignar el numero de registro del poder dentro de la

comunicacion respectiva.

Asi pues, la creacion de un banco de poderes redundaria en el ahorro de tiempo y recursos
materiales para los usuarios, mas devendria en la necesidad para cada Oficina de Marcas de
adquirir la infraestructura, programas de ordenador, contratacién y/o capacitacion de personal,
gue sean necesarios para la materializacion de una base como la referida. Sin embargo, cabe
resaltar un aspecto positivo en cuanto a la creacion de un banco de poderes, y es que el mismo
permitiria a las autoridades competentes tener informacién actualizada en cuanto a quiénes
son las personas facultadas para actuar en representacion de los titulares de registros

marcarios, en el territorio de que se trate.

196 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 4,
inciso 5).
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3.5. Requisitos y tramite administrativo de registro de marcas

3.5.1. Requisitos de las solicitudes de registro inicial de marcas

En lo que se refiere a requisitos que deben observarse en las solicitudes o formularios de
registro inicial de marcas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptla que toda Parte
Contratante queda facultada para exigir que una solicitud observe algunos o todos los

requisitos previstos en el Tratado.

Tales requisitos son los siguientes: a) La peticion de registro; b) Nombre y direccion del
solicitante; c) Designacién del Estado del que sea nacional el solicitante, designacion del
Estado en que el solicitante tenga su residencia y designacion del Estado en el que el
solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real o efectivo; d) Para solicitantes
consistentes en personas juridicas, designacion de su naturaleza juridica y el Estado, asi como
la unidad territorial de ese Estado, en virtud de cuya legislacién haya sido constituida la
persona juridica; e) Si el solicitante actia en calidad de representante, designacion de su
nombre y direccion; f) Consignacién de domicilio legal dentro del territorio de la Parte
Contratante, cuando dicha Parte lo exija a solicitantes que no tengan una residencia ni un
establecimiento industrial comercial real y efectivo en su territorio; g) En caso de invocar
prioridad con base en una solicitud extranjera, declaracién reivindicando dicha prioridad, asi
como las indicaciones y pruebas que soporten o respalden dicha declaracion, como por
ejemplo, una copia certificada de la solicitud prioritaria respectiva y su traduccion, si fuere
necesario; h) En caso de invocar proteccion derivada de la exhibicion de productos y/o
servicios en una exposicion declaracion al efecto, asi como las indicaciones que soporten
dicha declaracion, segin lo requiera la legislacion de la Parte Contratante; i) Si la Parte
Contratante ante la cual se presenta la solicitud utiliza caracteres estandar y el solicitante
desea registrar su marca de esa forma, declaracién para el efecto; j) En caso el solicitante
desea reivindicar el o los colores que componen la marca, como su caracteristica distintiva,
declaracion en tal sentido, especificando cada uno de los colores reivindicados, asi como
indicacion de las partes principales de la marca en las que figure cada color reivindicado; k)
Si se trata de una marca tridimensional, declaracion en tal sentido; I) Una o hasta cinco
reproducciones, segun el Reglamento, de la marca que se pretende registrar; m)
Transliteracion de la marca o de las partes conducentes de la marca; n) Traduccion de la

marca o de las partes conducentes de la marca, que se encuentren redactadas en idioma
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distinto al aceptado por la Oficina de que se trate; o) Designacién de los productos y/o
servicios que se pretenden amparar con la marca a registrar, agrupados conforme la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios conforme el Arreglo de Niza,
consignando en cada grupo el numero de clase a la que corresponde; p) Firma del solicitante o
de su representante; q) Declaracion de intencion de uso de la marca, de acuerdo a las
exigencias de la Parte Contratante o bien, en lugar de ésta 0 ademas de ésta, una declaracién
de uso efectivo de la marca y pruebas que la respalde, pudiendo cada Parte Contratante exigir
que estas declaraciones sean firmadas especificamente por el solicitante y no por su
representante; r) Pago de las tasas correspondientes; y s) Redaccion de la solicitud en el

idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.*?’

A los requisitos previamente citados, cabe agregar otros datos que se encuentran consignados
dentro del formulario internacional tipo nimero 1, denominado Solicitud de Registro de una
Marca, el cual agrega que debe indicarse nimeros de teléfono y telefacsimil del solicitante;
numeros de teléfono y telefacsimil del representante, si en caso lo hay; seccion para consignar
si la marca que se solicita se encuentra registrada en su pais de origen y si se adjunta o no el

certificado de registro respectivo.%®

Asi pues, se puede establecer que los elementos previamente citados constituyen la serie
méaxima de requisitos que toda Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas
puede exigir en una solicitud de registro inicial de marcas a las cuales dicho Tratado es

aplicable.

Sin embargo, es importante resaltar que se establece un méximo de requisitos, mas no un
minimo de requisitos, por lo que puede ser que, del maximo de requisitos que se pueden
exigir, una Parte Contratante demande el cumplimiento de diez de ellos y otra Parte
Contratante exija quince de ellos. En consecuencia, no necesariamente habra una
uniformidad en cuanto a la serie de requisitos que deben ser observados para el registro de
una marca, pues las exigencias pueden variar de Parte Contratante en Parte Contratante, dada

la libertad que se tiene de pedir algunos y no todos los elementos que el Tratado prevé.

197 1bid., articulo 3, inciso 1), &), b), ¢), inciso 3) e inciso 4).
108 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo No. 1 Solicitud de Registro
de una Marca, disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_1.pdf,
consultado: 03/11/2017.
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Segun las disposiciones del Tratado materia de estudio, las Oficinas de Marcas de las Partes
Contratantes quedan impedidas a exigir el cumplimiento de cualquier otro requisito que sea
distinto a la serie de elementos que ya han sido establecidos, pues tal prohibicion se encuentra

contenida de forma expresa dentro de su contenido.'®

Cabe agregar que el Tratado preceptla que ninguna Parte Contratante podra rechazar una
solicitud de registro inicial de marca, cuando la misma vaya redactada en el idioma aceptado
por la Oficina de Marcas de que se trate, se presente en papel y mediante el uso del formulario
internacional tipo que para solicitudes de registro inicial de marca prevé el Reglamento del

Tratado.'*°

No obstante, mas adelante, en el articulo 5, el Tratado sobre el Derecho de Marcas estipula
una excepcion al mandato previamente citado, toda vez que faculta a las Oficinas de Marcas
de las Partes Contratantes a asignar una fecha de presentacion a toda solicitud que, aun
cuando no vaya redactada en el idioma aceptado por la Oficina de que se trate, cumpla con
algunos de los siguientes requisitos: a) Indicacion expresa o implicita de la intencién de
registrar una marca; b) Datos que permitan establecer la identidad del solicitante; c)
Indicaciones para contactar por correo al solicitante o a su representante, si lo tuviera; d) Una
reproduccion clara de la marca que se pretende registrar; e) Listado de productos y/o servicios
que se pretenden amparar; f) Declaracion de intencién de uso de la marca y/o declaracién de
uso efectivo de la marca, junto con las pruebas aplicables; y g) El pago de la tasa de

presentacion. !t

De lo anterior se puede establecer entonces que, siempre que un solicitante haga uso del
formulario internacional tipo nimero 1, correspondiente a solicitudes de registro de marca, y
cumpla con algunos de los requisitos sefialados en el articulo 5 del Tratado, toda Parte
Contratante estd obligada a recibir su solicitud de registro inicial y asignarle fecha de

presentacion.

Sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo al Reglamento del Tratado sobre el
Derecho de Marcas, en caso no se cumpla con todos los requisitos que establece el Tratado

para asignar fecha de presentacion a la solicitud de registro, la Oficina de Marcas requerira al

109 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 3,
inciso 7).
110 1pid., articulo 3, inciso 2).
111 1bid., articulo 5, incisos 1) y 2).
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solicitante que subsane cualquier omision en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de notificacion del requerimiento, si tiene su direccion dentro del territorio de la Parte
Contratante en cuestion, o de dos meses, como minimo, si la direccion del solicitante se
encuentra fuera de dicho territorio. Consignando, ademas, que tan pronto el solicitante
cumpla con todos los requisitos necesarios, entonces se le asignara fecha de presentacion a su

solicitud.?

En tal sentido, se puede establecer que existen plazos determinados dentro de los cuales todo
solicitante debe cumplir con los requisitos minimos para que a su solicitud se le asigne fecha
de presentacion. Sin embargo, existe contradiccion entre lo que preceptla el Tratado y lo que
estipula el Reglamento, dado que el Tratado establece que las Partes Contratantes podran
asignar fecha de presentacion a una solicitud de registro inicial, siempre que sea presentada
mediante el formulario internacional tipo correspondiente y se cumpla con algunos de los
requisitos minimos para asignacion de fecha de presentacion. En cambio, el Reglamento
ordena que la fecha de presentacion debera ser asignada hasta que el solicitante cumpla con

todos los requisitos minimos previstos por el Tratado.

En todo caso, es importante sefialar que el articulo 17 del Tratado sobre el Derecho de Marcas
preceptia que, en caso de contradiccion entre las disposiciones del Tratado y aquéllas

comprendidas en el Reglamento, prevaleceran las primeras.t®

Asi pues, la fecha de presentacion podra ser asignada a una solicitud de registro inicial,
siempre que esta sea presentada por escrito mediante el formulario internacional tipo
establecido para el efecto y se cumpla con algunos de los requisitos minimos sefialados en el

articulo 5 del referido Tratado.

Otro aspecto a resaltar dentro de los requisitos que, respecto a solicitudes de registro inicial,
preceptua el Tratado sobre el Derecho de Marcas, es la obligatoriedad de aceptar solicitudes
que consignen productos y servicios a ser protegidos por una marca, en una misma solicitud.

Es decir, solicitudes multiclase. En tal sentido, el articulo 6 del Tratado preceptia: “Cuando

112 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op.
Cit., Regla 5, incisos 1) y 2).
113 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 17,
inciso 2).
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se hayan incluido en una solicitud Unica productos y/o servicios que pertenezcan a varias

clases de la Clasificacién de Niza, dicha solicitud dard por resultado un registro vinico.”***

Asi pues, se puede establecer que el Tratado sobre el Derecho de Marcas confiere la
posibilidad de optar por el registro de una marca para amparar tantas clases de productos y/o
servicios de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios conforme el Arreglo de
Niza, que sean del interés del solicitante, en una sola solicitud de registro inicial, siempre que,
dentro del formulario respectivo, se agrupen de forma ordenada cada uno de los productos y/o
servicios que se pretenden amparar con la marca, segun lo prevé la Clasificacion previamente

referida, y en el orden de clases que establece esa Clasificacion.

La disposicion previamente sefialada, habria de suponer un ahorro de tiempo y recursos para
los solicitantes, dado que ya no seria necesario preparar, presentar y gestionar tantos
expedientes, como clases en las que se dese registrar una marca, sino basta con promover una
sola solicitud de registro inicial para amparar tantas clases de productos y/o servicios, como
sean del interés del peticionario. No obstante, existe la posibilidad de que cada Parte
Contratante exija el pago de aranceles adicionales de acuerdo al nimero de clases incluidas

dentro de una solicitud, por lo que el ahorro referido no seria una realidad.

A lo anterior, cabe agregar que la presentacion de solicitudes multiclase implica la realizacion
de un examen de novedad extenso y detallado, cuya realizacion puede tomar méas tiempo al
personal de la Oficina de Marcas pertinente, en comparacion al examen que se realiza en la

gestion de una solicitud de registro inicial monoclase o uniclase.

En consecuencia, devendria necesario capacitar al personal de las Oficinas de Marcas de las
Partes Contratantes que se vayan adhiriendo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, para que
puedan realizar un examen de novedad exhaustivo que a la vez sea eficiente y funcional para

los solicitantes, en lugar de resultar perjudicial en su beneficio.

3.5.2. Tramite de registro de marcas

En cuanto al trdmite de registro de marcas a las cuales el Tratado sobre el Derecho de Marcas

es aplicable, cabe mencionar que el mismo no prevé un tramite como tal dirigido a unificar los

114 1bid., articulo 6.
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procedimientos que en este sentido se llevan a cabo en el territorio de las distintas Partes

Contratantes.

Sin embargo, es importante indicar que el Tratado si estipula una fase o gestion que debe ser
observada y aceptada por la Oficina de Marcas de todas las Partes Contratantes durante el
proceso de registro de una marca y hasta antes de que una marca sea registrada. Dicha fase o

gestion, se refiere a la division de una solicitud multiclase.

En este sentido, el Tratado sobre el Derecho de Marcas establece que toda solicitud que
comprenda varios productos y/o servicios podra ser dividida por el solicitante en dos 0 mas
solicitudes denominadas fraccionarias, distribuyendo entre ellas los productos y/o servicios
consignados en la solicitud inicial. Dichas solicitudes fraccionarias han de conservar la fecha
de presentacién de la solicitud inicial y, por ende, el beneficio de prioridad, si lo hubiere. La
division referida puede ser solicitada por el titular hasta antes del registro de la marca
respectiva; durante el proceso de oposicion presentado en contra de la solicitud para registrar
la marca; durante el procedimiento de un recurso promovido en contra de la decision de

continuar el tramite de registro de la marca correspondiente.®

De lo anterior, se puede establecer que, dentro del proceso de registro de una solicitud
multiclase, todo solicitante tiene derecho a solicitar la divisiéon de su solicitud, en tantas

solicitudes fraccionarias como clases en las que se haya promovido la solicitud inicial.

Este aspecto de la division surge precisamente del hecho de que el examen de novedad de una
solicitud multiclase puede dar como resultado una objecion u observacion por parte de la
Oficina de Marcas pertinente, en cuanto a la inadmisibilidad de la solicitud, dado que, por
ejemplo, la marca pretendida sea susceptible de causar confusion con otra marca en trdmite o

registrada en una de las clases para las cuales se promovid la solicitud multiclase.

Igual riesgo puede correrse durante el periodo de oposicién que por ley se confiere durante el
proceso de registro de una marca, toda vez que puede ser que un tercero se considere afectado
por la pretension registral marcaria, pero unicamente con relacion a una de las clases en las
que la solicitud multiclase fue presentada. Sin embargo, al ser una sola solicitud, la oposicién

detiene el proceso de registro de la solicitud en su totalidad, a menos que el solicitante solicite

115 1bid., articulo 7, inciso 1).
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la division de la solicitud inicial en solicitudes fraccionarias, a modo que las clases a las que

no se refiera la oposicion puedan continuar con el tramite de registro.

Adicionalmente y como ya se expreso con anterioridad, dentro de los apartados referentes al
registro inicial de marcas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no regula ninguna
disposicién en cuanto a la oposicién que cualquier tercero puede presentar en contra de una
solicitud de registro inicial de marca. Asi, la regulacion local de cada Parte Contratante, en lo
que respecta a oposiciones, permanece entonces inalterada y, en consecuencia, al iniciarse
este tipo de procedimiento durante el trdmite de registro de una marca, tanto solicitantes como
opositores deben cumplir con los requisitos previstos por la legislacion especifica de cada
Parte Contratante para poder promover y diligenciar la oposicion, requisitos y procedimientos
que légicamente pueden variar de territorio en territorio, especialmente en lo que respecta al

tema de la representacion.

3.6. Requisitos y tramite administrativo de cambio de nombre y cambio de direccidn en

titularidad de marcas

3.6.1. Requisitos de cambio de nombre y cambio de direccion en la titularidad de

marcas

En lo que se refiere a cambios en el nombre y/o direccion de la persona del titular, el Tratado
sobre el Derecho de Marcas preceptia que toda Parte Contratante podra exigir que la solicitud
0 comunicacién que para el efecto se presenta, contenga la siguiente informacion: a) Nombre
y direccion del titular, asi como su domicilio legal, si lo tiene; b) Si el titular actta a través de
un representante, nombre y direccidn del representante; ¢) Indicacion del cambio que se habra
de registrar; d) Indicacion del numero de expediente o registro de marca afecto al cambio; y e)

Firma o sello del solicitante.'1®

Aunado a lo anterior, el Tratado preceptta que las Partes Contratantes podran exigir que la
comunicacion vaya redactada en el idioma aceptado por su Oficina de Marcas y que junto con

la comunicacion se pague la tasa correspondiente a la anotacion solicitada.t’

116 |pid., articulo 10, inciso 1), a) y b).
17 1bid., articulo 10, inciso 1) ¢) y d).
61



Asi también, luego de verificar el formulario internacional tipo nimero 3, destinado para el
registro de cambios de nombre y cambios de direccion en el titular de marcas, la investigadora
considera preciso agregar el requisito de formulacion de peticion de inscripcion; numeros de

teléfono y telefacsimil del solicitante y de su representante, si lo tuviera.!'®

Asi pues, la serie de requisitos a cumplir para la solicitud de inscripcion de un cambio de
nombre y/o direccion en el titular de una marca, resulta ser sencilla. Sin embargo, como se
puede establecer, no se prevé la obligacion de presentar el documento que respalde el cambio
que se esta solicitando, exigencia que radica en la importancia de comprobar fehacientemente
que los actos que se pretenden registrar, efectivamente hayan sucedido y se hayan dado en

observancia de los requisitos que, para su realizacion, exige la legislacion aplicable.

Al respecto, cabe mencionar que en este mismo apartado, el Tratado regula una prohibicion
expresa en cuanto a requerir la observancia de otros requisitos adicionales a los establecidos
en el Tratado, haciendo especial énfasis en cuanto a que ninguna Parte Contratante podra

exigir que se le proporcione certificado alguno relativo al cambio que se solicita.!°

De lo anterior, se puede establecer entonces que, la serie de requisitos que prevé el Tratado
para la inscripcion de un cambio de nombre y/o direccion en la persona del titular de una
marca, es el nimero maximo de exigencias que se pueden requerir, por lo que toda Parte
Contratante puede exigir la observancia de todos o de alguno de ellos, dado que no existe un
minimo establecido. Por tanto, los requisitos a cumplir en el territorio de cada Parte

Contratante, en lo que respecta a este tramite, no seran exactamente los mismos.

Ademas, nétese que, al estar expresa la prohibicién de requerir a los solicitantes la
presentacion de un certificado o documento oficial que respalde y compruebe el cambio que
se pretende registrar, mas alld de simplificar la gestion de este tipo de diligencias, se

desprovee de certeza juridica esta clase de tramite, por las razones ya puntualizadas.

118 QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Nimero 3, Peticién de
Inscripcion ~ de  Cambio(s) en  el(los) Nombre(s) o Direccion(es), disponible  en:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/es/ip/tit/pdf/form_3.pdf, consultado: 04/11/2017.
119 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 10,
inciso 4).
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Cabe sefialar ademas, que el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé la posibilidad de
incluir en un solo formulario o solicitud de cambio de nombre y/o direccion, una o varias
solicitudes de registro inicial de marcas y/o uno o varios registros marcarios.!?® Es decir, que
basta con la presentacion de una sola comunicacion de cambio de nombre y/o direccion, para

incluir tantas solicitudes y registros marcarios como se necesite.

Independientemente de la decision de cada Parte Contratante en cuanto a exigir el maximo de
requisitos o solamente algunos de ellos para la inscripcion de un cambio de nombre y/o
direccién, es importante sefialar que el Tratado preceptia que toda Parte Contratante debera
recibir una solicitud o comunicacién que para el efecto, sea presentada por escrito,
debidamente firmada por el titular o su representante y que consigne el numero de solicitud o

solicitudes y/o registro o registros de marca afectos al cambio.'?

Para el efecto, el Tratado establece que ninguna Parte Contratante podrd rechazar una
comunicacion gue sea presentada por escrito, en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas
de que se trate, y mediante el uso del formulario internacional tipo nimero 3, denominado
Peticion de Inscripcion de Cambio(s) en el(los) Nombre(s) o Direccione(s). lgual disposicién
aplica para las Partes Contratantes que admitan el envio de este tipo de comunicaciones a

través de telefacsimil.??

Asi pues, se puede establecer que, aun cuando cada Parte Contratante determine los requisitos
que todo solicitante debe cumplir para que se proceda a la anotacidn de un cambio de nombre
y/o direccidn en el titular de una o varias marcas, igualmente tiene que aceptar una solicitud
que no vaya completa, pero que al menos cumpla con las bases minimas que preveé el Tratado
para gque se tenga por recibida, hecho que, a criterio de la investigadora, no representa mayor
agilizacion ni ahorro de tiempo, puesto que una solicitud que no cumpla con los requisitos
exigidos y que no contenga la informacidén necesaria, no podra continuar su tramite, aun
cuando haya sido ingresada ante la Oficina de Marcas que corresponda, por lo que habria un

incremento en el nimero de solicitudes que tan s6lo se quedan en la fase de presentacion.

120 1pjd., articulo 10, inciso 1), e).
121 |bid., articulo 10, inciso 1), a).
122| gc. Cit.
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3.6.2. Tramite administrativo de cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de

marcas

Luego de verificar el Tratado sobre el Derecho de Marcas, se establecio que el mismo no
sefiala un trdmite administrativo para la inscripcion de cambios de nombre y/o direccion en la
titularidad de marcas, por lo que queda a criterio de cada Parte Contratante definir el
procedimiento para llevar a cabo esta gestion, la cual, consecuentemente, no es uniforme ni se
encuentra armonizada en todas las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de

Marcas.

3.7. Requisitos y tramite administrativo de cambio de titularidad de marcas

3.7.1. Requisitos de cambio de titularidad de marcas

Los requisitos que el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptia con relacion a las
comunicaciones dirigidas a solicitar la inscripcion de cambio de titularidad de una marca, son
basicamente similares a las previstas para cambios de nombre y/o direccién en la titularidad

de marcas.

Esencialmente, las condiciones minimas de aceptacion de una solicitud para efectuar este tipo
de inscripciones, son iguales a las de cambio de nombre y/o direccidn, con la diferencia que el
formulario internacional tipo utilizado para registrar cambios de titularidad, es el nimero 4,
denominado Peticion de Inscripcion de un Cambio en la Titularidad, mismo que puede ir
firmado por el actual titular de las solicitudes y/o registros marcarios afectos al cambio, o bien

por el nuevo propietario de los mismos.

Igualmente, en este tipo de gestion, basta con la presentacion de un solo formulario o
comunicacion, para incluir todas las solicitudes y/o registros marcarios que estén afectos al

cambio.

De conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el maximo de requisitos que
pueden exigir las Partes Contratantes para efectuar una anotacion de cambio de titularidad,
son los siguientes: a) Nombre y direccién del titular; b) Nombre y direccion del nuevo
propietario; ¢) Si el nuevo propietario es una persona individual, indicacion del Estado del que

éste es nacional; Estado en el que éste tenga su residencia; y Estado en el que éste tenga un
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establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si los tiene; d) Cuando el nuevo
propietario sea una persona juridica, indicacion de su naturaleza juridica y el Estado y la
unidad territorial dentro de éste, en virtud de cuya legislacion haya sido constituida dicha
persona juridica; €) Nombre y direccién del representante del titular y del nuevo propietario,
si alguno actuare a través de representante; f) Domicilio legal del titular, si lo tuviere; @)
Domicilio legal del nuevo titular, si se exige por no tener residencia ni establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante ante la cual se
desea registrar el cambio; h) Indicacién si el cambio de titularidad se dio por virtud de un
contrato o fusién; i) Indicacién del nimero de solicitud o solicitudes y/o registro o registros
marcarios afectos al cambio; j) Pago de la tasa correspondiente por la anotacién pertinente; k)
Redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate; y I) Firma o sello

del titular o del nuevo propietario.'?®

A los requisitos previamente sefialados, cabe agregar que el Tratado si estipula la posibilidad
de exigir la documentacion que respalde el cambio de titularidad que se pretende registrar y
que dependerad del motivo por el cual se haya dado el cambio, ademas de poder exigir su

legalizacion y traduccion certificada, en caso de ser necesario.!?

Asi pues, se puede establecer que, en lo que a cambio o transferencia de titularidad de marcas
se refiere, se respeta la legitimidad, certeza juridica, formalismo y solemnidad que
necesariamente deben revestir todo acto o contrato traslativo de propiedad. Lo anterior,
exceptuando los casos en que el cambio se acredite mediante el uso de los formularios
internacionales tipo de certificado y documento de transferencia, puesto que en ellos no puede
exigirse certificacion ni legalizacion notarial alguna, hecho que indiscutiblemente pone en

peligro la propiedad privada de los titulares de derechos marcarios.

Por otro lado, cabe sefialar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptia que, cuando
son varios los titulares de las marcas afectas y el cambio se refiera s6lo a uno o a varios de
ellos, toda Parte Contratante puede exigir que el titular o titulares que permanezcan

inalterados otorguen su consentimiento expreso en cuanto al cambio a efectuarse.?®

123 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 11,
inciso 1), a), b), ) y g), e inciso 2), a).
124 1bid., articulo 11, inciso 1), b), ¢) e inciso 2).
125 1pid., articulo 11, inciso 1), d).
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Sin embargo, segin se puede establecer, no puede exigirse que dicho documento de
consentimiento sea certificado o legalizado ante notario, puesto que el Tratado no prevé

expresamente dicha libertad.

3.7.2. Tramite administrativo de cambio de titularidad de marcas

En este sentido, se establecio que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no sefiala un tramite
administrativo para la inscripcién de cambios de titularidad de marcas, por lo que queda a
criterio de cada Parte Contratante definir el procedimiento para llevar a cabo esta gestion, la
cual, consecuentemente, no es uniforme ni se encuentra armonizada en todas las Partes

Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Sin embargo, es importante mencionar que, cuando la legislacion de alguna Parte Contratante
permita efectuar cambio de titularidad respecto a la totalidad o tan solo a algunos de los
productos y/o servicios amparados por una marca, el Tratado preceptia que deberd asignarse
un nuevo nimero de registro marcario para los productos y/o servicios respecto de los cuales

se efectud el cambio.!?®

Asi pues, se establece que la disposicion anterior es la Unica que tiene que ver con la
tramitologia de inscripcion de un cambio de titularidad de marca, misma que sera solamente
aplicable para aquellas Partes Contratantes que permitan la cesion parcial de la titularidad de

una marca.

3.8. Requisitos y tramite administrativo de renovacién de marcas

3.8.1. Requisitos de renovacion de marcas

Para la renovacion del registro de una marca, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preve
que toda Parte Contratante podra exigir todos o algunos de los requisitos siguientes: a)
Indicacién de que se solicita la renovacion de un registro marcario; b) Nombre y direccién del
titular; ¢) Numero de registro de la marca que se pretende renovar; d) Fecha de presentacién
de la solicitud de registro inicial de la marca a renovar, o bien, fecha en que la marca en
cuestion se registrd; €) Nombre y direccion del representante del titular, si estuviere actuando

a través de un representante; f) Si la Parte Contratante ante la cual se gestiona la renovacion

126 pid., articulo 11, inciso 1), i).
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permite renovaciones parciales, indicacion de los productos y/o servicios que se pretenden
renovar o de aquéllos respecto de los cuales no se solicita la renovacion, todos ordenados de
acuerdo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios conforme el Arreglo de Niza
y precedidos por el nimero de clase a la que correspondan; g) Si la Parte Contratante ante la
cual se gestiona la renovacion permite que la peticion de renovacion la presente persona
distinta al titular de la marca o su representante, nombre y direccion de esa persona; h) Firma
del titular o su representante, o bien, de la persona distinta a ellos que gestione la renovacion;
i) Pago de una tasa por la renovacion respectiva; y j) Redaccién de la solicitud en el idioma
aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.?’

A los requisitos anteriores cabe agregar que, de acuerdo al formulario internacional tipo
namero 8, denominado Peticion de Renovacion de un Registro, es necesario proporcionar los
numeros de teléfono y telefacsimil del titular, su representante, si es que actua a través de él, o

bien, de la persona que promueva la renovacion, distinta al titular y/o su representante.'?8

Asi pues, han quedado establecidos los requisitos maximos que toda Parte Contratante del
Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir a toda persona que pretenda renovar un
registro marcario vigente en su territorio. Sin embargo, vale la pena recalcar que, al no haber
un minimo de requisitos que toda Parte Contratante deba exigir a sus usuarios, entonces los
requisitos a observar para la renovacion de una marca pueden variar de Parte Contratante en
Parte Contratante y, en consecuencia, no se daria la uniformidad y armonizacion pretendida

por el Tratado.

Aunado a lo ya expresado, cabe mencionar que el Tratado expresamente prohibe que se exijan
requisitos adicionales a los ya indicados, especialmente que se soliciten pruebas o

declaraciones relacionadas con el uso de la marca a renovar.'?°

En consecuencia, de lo anterior se puede determinar que ninguna Parte Contratante del
Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir pruebas de uso de la marca que se pretende
renovar, por lo que basta tan sélo con la intencion de mantener vigente un registro marcario,

para obtener su renovacion.

127 1bid., articulo 13, inciso 1), a), b), e inciso 3).
128 QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Nimero 8, Peticién de
Renovacion de un Registro, disponible en:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/es/ip/tit/pdf/form_8.pdf, consultado: 04/11/2017.
129 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 13,
inciso 4), iii).
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Asimismo, es preciso indicar que, al igual que en las otras gestiones administrativas previstas
por el Tratado, toda Parte Contratante se encuentra obligada a aceptar una solicitud de
renovacion, siempre que la misma se presente por escrito, en el idioma aceptado por su
Oficina de Marcas, y mediante el uso del formulario internacional tipo nimero 8, previsto por
el Reglamento del Tratado.t*

3.8.2. Tramite administrativo de renovacion de marcas

En este sentido, cabe sefialar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no establece un
procedimiento como tal dirigido a armonizar el tramite de renovacién de las marcas a las que

el mismo es aplicable.

Sin embargo, es importante sefialar que éste preceptia que la solicitud de renovacion y el
pago de la tasa correspondiente, sean presentados ante las Oficinas de Marcas de las Partes
Contratantes de acuerdo a un periodo minimo de seis meses antes del vencimiento de la marca
a ser renovada y hasta seis meses después de la fecha en la que la misma debi6 haber sido
renovada, pudiendo cada Oficina efectuar un cargo adicional por renovar el registro marcario

después de su vencimiento.'®

Asi pues, existe un periodo minimo dentro del cual puede solicitarse la renovacién de una
marca en cualquier Parte Contratante y pagar la tasa correspondiente, pero ya queda a criterio
de cada Parte Contratante si establece un periodo superior al previamente establecido.
Igualmente, existe un periodo de gracia para renovar la marca después de su fecha de
vencimiento, cuya extension puede superar el minimo establecido por el Reglamento del

Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Finalmente, en lo que concierne al tema de renovaciones, cabe mencionar que el Tratado
sobre el Derecho de Marcas expresamente preceptla que “la duracion del periodo inicial del

registro y la duracion de cada periodo de renovacién serd de 10 afios. %

De acuerdo con la disposicion previamente citada, el periodo de vigencia de las marcas a las

cuales el Tratado objeto de estudio es aplicable, debe ser el mismo en todas las Partes

130 1bid., articulo 13, inciso 2).
131 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op.
Cit., regla 8.
132 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 13,
inciso 7).
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Contratantes, puesto que no se establece un minimo ni un maximo, sino expresamente se
sefiala que toda marca tendré vigencia una vigencia de 10 afios, a partir de su fecha de registro

inicial, y en cada periodo de renovacion de la misma.

3.9. Requisitos y tramite administrativo de correccion de errores en un registro

marcario

3.9.1. Requisitos de correccién de errores en un registro marcario

De acuerdo a las disposiciones previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, toda
solicitud para corregir un error en el registro de una marca debera adecuarse a los siguientes
requisitos maximos: a) Nombre y direccion del titular del registro; b) Nombre y direccion del
representante del titular, si en caso el titular actla a través de representante; ¢) Domicilio legal
del titular, si lo tuviere; d) Indicacion del nimero de registro de la marca en la cual deba
efectuarse la correccién; e) Indicacion del error a corregir y la correccién a efectuar; f) Firma
del titular o de su representante; g) Redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas
de que se trate; y h) Pago de la tasa correspondiente, segin corresponda, siempre que no sea

un error cometido por la Oficina de Marcas.'*

A los requisitos ya sefialados cabe agregar que el formulario internacional tipo nimero 7,
denominado Peticion de Correccion de Errores, establece que también debe proporcionarse
numeros de teléfono y telefacsimil del titular del registro a corregir y de su representante, si
en caso actla a través de dicha figura; con indicacion, ademas, de que en caso el titular o

solicitante sea mas de uno, se consigne en hoja adicional los datos generales de éstos.!3

Asi pues, han quedado establecidos cuales son los requisitos maximos que, para la correccion
de un error en un registro de marca, toda Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de
Marcas puede exigir, no habiendo un minimo de requisitos que se deban solicitar, por lo que
existe libertad para cada Parte Contratante de exigir todos o solamente algunos de los

requisitos ya establecidos.

133 Ibid., articulo 12, inciso 1), &), b), c), e inciso 5).
134 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo NUmero 7, Peticion de
Correccion de Errores, disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_7.pdf,
consultado: 04/11/2017.
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Sin embargo, como en los otras gestiones administrativas de marcas contempladas en el
Tratado, toda Parte Contratante se encuentra obligada a aceptar una solicitud de correccion de
error, siempre que la misma se presente por escrito, en el idioma aceptado por su Oficina de
Marcas, y mediante el uso del formulario internacional tipo nimero 7, previsto por el
Reglamento del Tratado. lgual obligacion aplica para las Partes Contratantes que admitan el

envio de comunicaciones a su Oficina de Marcas, a través de telefacsimil.13®

Aunado a lo ya expresado, es preciso indicar que la correcciéon de errores y los requisitos
previstos para el efecto, no solamente atiende a marcas que ya se encuentran registradas, sino
también a solicitudes de registro inicial que se encuentran en tramite, siendo posible incluir en
una sola solicitud o formulario de peticion de correccion de error, tantas solicitudes y/o
registros marcarios como sea necesario corregir, siempre que el error y correccion solicitados

sean los mismos respecto de cada solicitud y/o registro incluido.!3®

Consecuentemente, la disposicion anterior deviene en una forma simplificada de corregir un
mismo error en tantas solicitudes como registros en los cuales éste se haya incurrido, hecho
que igualmente posibilita el ahorro de tiempo, dado que no existe un maximo de registros y/o
solicitudes que puedan consignarse dentro del formulario de peticion, por lo que solamente

podria elaborarse una sola solicitud o peticion para el efecto.

3.9.2. Tramite de correccion de errores en un registro marcario

En lo que se refiere al trAmite para corregir errores en un registro de marca o solicitud en
tramite, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé procedimiento especifico alguno
para el efecto, por lo que no existe uniformidad para la tramitologia de correccién de un error

en el registro de una marca o en una solicitud de registro inicial, en las Partes Contratantes.

Asi pues, se ha establecido cuales son las disposiciones principales a las que toda Parte
Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas debe ajustar su legislacion y aspectos
relevantes que deben ser tomados en cuenta, con el proposito de cumplir con la propuesta de
armonizacién de la tramitologia administrativa relacionada con las marcas aplicables, que

contempla dicho Tratado.

135 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, Op. Cit., articulo 12,
inciso 1), a).
136 1pid., articulo 12, inciso 1), €), e inciso 2).
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Capitulo 4: Diferencias, similitudes y cambios que habran de reflejarse en los requisitos
administrativos relacionados con marcas, a partir de la aplicacion del Tratado sobre el

Derecho de Marcas en Guatemala y sus consecuencias procedimentales y registrales

4.1. Presentacién de resultados

Con el proposito de llevar a cabo la presente investigacion juridico comparativa, se determind
que los instrumentos idoneos a utilizar para dar respuesta a la pregunta de investigacion y de
cumplir con el objetivo general y especificos de la misma, eran dos cuadros de cotejo, asi
como una encuesta dirigida al personal y autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual
de Guatemala.

En el primer cuadro de cotejo, se utilizaron como unidades de analisis el Decreto Nimero 57-
2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial y el Tratado
sobre el Derecho de Marcas.

Se desarrollaron las disposiciones legales que, respecto a requisitos y procedimientos
administrativos con relacién a marcas, actualmente se observan en el Registro de la Propiedad
Intelectual de la Republica de Guatemala, segun lo previsto por la Ley de Propiedad
Industrial, apoyando también la informacion recopilada con la consulta del Acuerdo
Gubernativo Numero 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, para
complementar las regulaciones que, respecto a requisitos y trdmites administrativos en
materia de marcas, prevé el ordenamiento juridico que actualmente se observa en la Republica

de Guatemala.

Asi también, se identificaron las disposiciones que prevé el Tratado sobre el Derecho de
Marcas, en cuanto a los requisitos que deben observarse para el registro y mantenimiento de

una marca, asi como para efectuar cualquier cambio en su inscripcion.

Todo lo anterior, a fin de determinar qué tan diferentes son las disposiciones contenidas en
una y otra norma juridica, como primer punto de partida para poder definir las similitudes y
diferencias existentes entre lo ordenado por uno y otro cuerpo legal, asi como determinar las
consecuencias procedimentales que la observancia de las disposiciones que ordena el Tratado

sobre el Derecho de Marcas tendran en Guatemala.
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En lo que respecta a este cuadro de cotejo, se determind que las diferencias principales entre
lo que prevé la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y el Tratado sobre el Derecho de
Marcas radican en lo relacionado con los temas de la representacion, auxilio de abogado en
los trdmites administrativos a llevarse a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual de
Guatemala, requisitos de una solicitud de registro inicial de marca, procedimiento de registro
inicial de marcas, asi como la documentacion a ser acompafiada en el caso de cambios de

nombre del titular de una marca y cesion de derechos de una marca o solicitud en tramite.

Adicionalmente, se establecié que, dentro de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre
el Derecho de Marcas, no se prevé nada respecto a los requisitos y procedimiento
relacionados con la defensa de un registro marcario, tramite que, de conformidad con la

legislacion guatemalteca, se lleva a cabo por la via administrativa.

Asimismo, se determind que la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala no prevé requisito
ni procedimiento alguno en lo que respecta al cambio de domicilio del titular de una marca,
contrario a lo que sucede con el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el cual si contiene

disposiciones en este sentido, especialmente en los requisitos a observarse para el efecto.

Por otra parte, resulta imprescindible resaltar que, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas fue creado para armonizar y agilizar los procedimientos administrativos de marcas
mediante la simplificacion y unificacion de determinados aspectos de tales procedimientos,
se determiné que dicho Tratado realmente no estandariza los procedimientos a observarse con
ocasion de los tramites administrativos a ser llevados a cabo ante las Oficinas de Marcas de
los Estados que son parte de dicho Tratado, toda vez que prevé poco o casi nada respecto a la
tramitologia a observarse. En cambio, si comprende sendas disposiciones legales dirigidas a
establecer un maximo de requisitos a observarse en el diligenciamiento de tramites

administrativos relacionados con marcas.

En cuanto a las similitudes identificadas en las unidades de anélisis de este cuadro de cotejo,
se determiné que la variacion de las disposiciones entre una norma juridica y otra es leve en lo
que se refiere a los requisitos minimos para asignacion de fecha de presentacion de una
solicitud de registro inicial, requisitos de una solicitud de cambio de nombre de titular, cesién
o transferencia de derechos de una solicitud o registro marcario, requisitos para renovar un

registro marcario y plazo de vigencia de un registro marcario, asi como en los requisitos a ser
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cumplidos en ocasion de una solicitud de correccién de una solicitud o registro marcario. Por
lo que, en tal sentido, no habria consecuencia significativa por la implementacion del Tratado

sobre el Derecho de Marcas, en Guatemala.

En el segundo cuadro de cotejo, se utilizaron como unidades de analisis cuatro paises, a saber:
El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panama, todos ratificantes del Tratado sobre el Derecho
de Marcas, efectuando una recopilacion de las disposiciones legales que el ordenamiento
juridico en materia de marcas y leyes conexas prevén para la gestion de tramites

administrativos relacionados con marcas en cada uno de estos paises.

Lo anterior, con el propdsito de definir la forma en que estos paises reformaron su legislacion
local, para poder dar cumplimiento a las ordenanzas que establece el Tratado sobre el Derecho

de Marcas o si, por el contrario, mantuvieron su legislacion inalterada.

Los paises previamente referidos, especialmente El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, fueron
elegidos para desarrollar el segundo instrumento de investigacion, tomando en consideracién
que su legislacion es muy parecida a la legislacion guatemalteca, por lo que, a criterio de la
investigadora, representan apropiados puntos de referencia para definir los cambios que
puedan ser necesarios para que la implementacion del Tratado sobre del Derecho de Marcas

sea una realidad en Guatemala.

En lo que respecta a Panama4, se eligid estudiar su legislacion, dada la fuerte influencia que
tiene de las legislaciones sudamericanas, por lo que Ilamo el interés de la investigadora poder
estudiar una legislacion de marcas que pudiera variar de alguna manera de la

centroamericana, a fin de aportar diversidad al presente trabajo de investigacion.

En cuanto a los hallazgos encontrados en el segundo cuadro de cotejo, se establecid que son
mas las diferencias que las similitudes que existen en cuanto a lo que cada pais prevé con

relacion a las solicitudes administrativas relacionadas con marcas.

Con relacion a las diferencias, se pudo determinar que existe variacion en cuanto a la
exigencia de auxilio de abogado para la gestion de los tramites administrativos estudiados.
Panama si lo exige, mientras que Costa Rica lo deja a eleccion del solicitante. El Salvador y
Nicaragua, no contemplan el auxilio de abogado, salvo cuando se trata de oposiciones, en el
caso de El Salvador. También se establecié que no existe uniformidad en lo referido a los
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requisitos exigidos para la presentacion de una solicitud de registro inicial de marca, algunos
paises exigen mayor nimero de requisitos que otros, y no existe uniformidad en los plazos a

observarse durante el tramite de registro de marcas, el cual varia principalmente en Nicaragua.

Se establecieron importantes diferencias en cuanto a los requisitos y trdmite relacionados con
los procedimientos de oposicion en contra de una solicitud de registro inicial de marca,
especialmente en Panama, en donde dicho tramite se lleva a cabo por la via judicial. Asi
también, existen variaciones en cuanto a los procedimientos de cambio de nombre del titular
de una marca, no todos los paises prevén requisitos y procedimientos para el cambio de
domicilio del titular de una marca y el procedimiento de cesion o transferencia de derechos

marcarios varia de pais a pais.

En lo que respecta a similitudes establecidas, se pudo determinar que todos los paises objeto
de analisis se vieron en la necesidad de crear un Registro de Poderes adscrito a la Oficina de
Marcas de su jurisdiccion. Los requisitos minimos para asignar fecha de presentaciéon a una
solicitud de registro inicial, son basicamente los mismos, a excepcion de Panama, que, segun

se establecio, no prevé nada en tal sentido.

Adicionalmente, se identificd que los requisitos de cambio de nombre del titular de una marca
son esencialmente los mismos. Sin embargo, existen algunos cambios o variaciones
importantes que seran evaluados en la seccion de analisis del presente trabajo. Igualmente,
los requisitos de cesion o transferencia de derechos marcarios, asi como los requisitos y
procedimiento para renovar un registro marcario, son similares en los paises evaluados, con

excepcién de Panama4, en donde tampoco se pudo encontrar legislacién al respecto.

Finalmente, se determind que la vigencia de un registro marcario es la misma en los cuatro
paises estudiados y que la legislacion de ningln pais prevé requisitos ni procedimientos

especificos para la correccion de una solicitud o registro marcario.

En cuanto a las encuestas utilizadas como tercer instrumento de investigacion, se desarrolld
un modelo de trece preguntas a ser socializado entre el personal y autoridades del Registro de
la Propiedad Intelectual directamente involucrados con la gestion de asuntos administrativos
relacionados con marcas, a fin de determinar la percepcién que el érgano competente en
materia de Propiedad Industrial tiene en Guatemala tiene ante la inminente implementacion

del Tratado sobre el Derecho de Marcas en nuestro pais.
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De las diez encuestas socializadas, se obtuvo la contestacion de nueve, cuyos resultados

graficados se presentan a continuacion:

Segun su criterio, ¢la supresion del requisito de
auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del

Registro de la Propiedad Intelectual?
56%
44%

Si No

Segun su criterio, ¢la supresion del requisito de
auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del

Registro de la Propiedad Intelectual?
56%
44%

Si No

En su opinidn, ¢la supresion de la exigencia de
legalizacion o certificacion de firmas en
documentos, representa una ventaja para el
Registro de la Propiedad Intelectual?

67%

33%

Si No
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En su opinion, ¢la supresién de la exigencia de
legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la
Propiedad Intelectual?

89%

11%

Si

¢Cree usted que la eficacia de un poder puede verse
afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacion o certificacion de firmas y demas
formalidades exigidas conforme nuestra legislacion
local?
56%

44%

Si

¢Considera usted que la representacion acreditada

mediante el uso del formulario internacional tipo

Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un
registro inicial trasciende a la via judicial?

56%
44%

Si
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Si

100%

¢Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del
formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho
de Marcas no lo contempla?

¢Considera usted que es necesario mantener el requisito
de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el
pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el
Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

89%
11%
Si No

Si

100%

En las solicitudes multiclase, ¢el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto
cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?
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Segln su experiencia, ¢la supresion del requisito de
exigencia de documentacion que respalde una
peticion de cambio de nombre y/o direcciénen la
titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza
legal y validez de la solicitud?

78%

22%

Si No

¢Considera usted que algunas de las disposiciones del
Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en
los requisitos que actualmente se exigen con relacion
a la gestion de oposiciones?
56%

44%

Si

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado
sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad
Industrial y leyes conexas?

56%
44%

Si
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A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado
sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad
Industrial y leyes conexas?

56%

44%

Si

De los resultados que anteceden, se puede resaltar la percepcion en cuanto a que la eficacia de
un poder podria verse afectada en virtud de la implementacion de las disposiciones que, con
relacion a poderes, prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas; se considera necesario
mantener los requisitos que, en adicion a los previstos por el Tratado referido, contempla la
legislacion guatemalteca para el registro de una marca; y la presentacion y aceptacion de
solicitudes de registro inicial de marca multiclase no representara un ahorro real para los
solicitantes, pues se prevé establecer el cobro de aranceles adicionales por cada una de las
clases contenidas dentro de la solicitud.

Asi también, se determin6 que se considera que la certeza legal del registro de cambios de
nombre en la titularidad de marcas podria verse de alguna manera debilitada; se espera que los
procedimientos de oposicién al registro de una marca sufriran alteraciones, aun cuando nada
respecto a éstos se encuentra contemplado dentro del Tratado sobre el Derecho de Marcas; y
no existe un criterio definido en cuanto a si el Tratado materia de estudio mejorard o
perjudicara la realidad guatemalteca en cuanto a gestiones administrativas relacionadas con

marcas.

Asi pues, deviene importante mencionar que el método utilizado para el desarrollo de los
instrumentos de investigacion que conforman el presente trabajo, fue documental, dado que la
informacion relacionada con los cuadros de cotejo fue obtenida mediante la recopilacion,
estudio y andlisis de legislacién local e internacional. A la vez, también se efectuo trabajo de

campo, pues se recopilo informacion directa de las personas que se encuentran involucradas
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en el tema de estudio, por desempefiar labores en el Registro de la Propiedad Intelectual de

Guatemala.

4.2. Analisis de resultados

Como ha sido expresado con anterioridad, la pregunta que dio origen al presente trabajo de
investigacion, es ¢Cudles son las diferencias y similitudes entre los requisitos administrativos
relacionados con marcas actualmente establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento y los que se observaran a partir de la aplicacion del Tratado sobre el Derecho de

Marcas y sus consecuencias procedimentales y registrales en Guatemala?

La posibilidad de dar respuesta a la pregunta de investigacion es lo que llevaria a dar
cumplimiento al objetivo general, que basicamente redunda en torno a dicho cuestionamiento,
pues el presente estudio ha sido efectuado con la finalidad de determinar las diferencias y
similitudes entre los requisitos administrativos actuales relacionados con marcas y los que se
exigiran a partir de la aplicacion del Tratado sobre el Derecho de Marcas en Guatemala, y sus
consecuencias procedimentales y registrales. Para desarrollar el objetivo general ya
mencionado, resulta necesario efectuar un analisis que conjugue los hallazgos resultantes del

desarrollo de los instrumentos de investigacion, el cual se presenta a continuacion.

En lo que respecta al tema de la representacion en procedimientos administrativos
relacionados con marcas, la representacion en Guatemala puede ser acreditada mediante la
presentacion de diferentes documentos, dependiendo del tipo de solicitante de que se trate,
pero todos y cada uno de ellos se encuentran revestidos de formalidades para su otorgamiento

y aceptacion como validos por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Debe puntualizarse que, en lo que respecta a representacion mediante poderes en Guatemala,
la misma debe recaer sobre un abogado colegiado activo, quien se encuentra incluso facultado
para actuar en la via judicial en representacion del solicitante. Ademas, la legislacion
guatemalteca es clara al determinar que, para que un poder sea valido, debe ser otorgado
mediante escritura publica, si es en el territorio nacional, y que los poderes provenientes del
extranjero necesariamente deben cumplir con requisitos de autenticacion notarial vy

legalizacion, para luego ser protocolizados en el territorio guatemalteco. Adicionalmente, es
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preciso efectuar la inscripcion de todo poder ante el Registro Electrénico de Poderes adscrito

al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia.

En cambio, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no preve la obligatoriedad en cuanto a que
el apoderado deba ser un abogado colegiado activo, ni contempla el alcance de su actuacién
hasta la via judicial, por lo que, si un registro inicial de marca trasciende de la via
administrativa a la judicial, el poder conferido en observancia de las disposiciones del Tratado
materia de estudio podria resultar ser insuficiente. A lo anterior cabe agregar que el Tratado
preceptla que los poderes pueden ser otorgados mediante el uso de formularios denominados
Poder, respecto de los cuales establece la prohibicion expresa de exigir autenticacion o

legalizacion alguna.

Ahora bien, en lo que respecta a los paises estudiados, se determin6 que El Salvador, Panama
y Nicaragua mantienen vigente la exigencia en cuanto a que la representacion en las gestiones
administrativas relacionadas con marcas se ejerza por un abogado facultado para ejercer en su
jurisdiccion. En cambio, Costa Rica permite que la representacion sea ejercida por cualquier

persona.

Asi también, en cuanto al documento de poder, se establecio que el Unico pais que respeta a
cabalidad la prohibicion de exigir autenticacion o legalizacién de firmas, es Panama. El
Salvador, Costa Rica y Nicaragua, en cambio, mantienen dicha exigencia, principalmente
cuanto no se utiliza el formulario internacional tipo poder, y con las particularidades que cada
Oficina de Marcas ha tenido a bien determinar o que su legislacion local preceptia con

relaciéon a mandatos o poderes.

Un aspecto que se confirmo en los cuatro paises estudiados, fue la creacion de un Registro de
Poderes dentro de su Oficina de Marcas, destinado a llevar un control de los poderes que les
son presentados para el diligenciamiento de gestiones administrativas relacionadas con
marcas, a fin de que, en procedimientos futuros, los usuarios ya no necesiten volver a
presentar un poder que ya se encuentra registrado, sino Unicamente hagan referencia a su
numero de inscripcion, a la vez que le permite a las Oficinas de Marcas tener informacion
actualizada en cuanto a los apoderados para actuar en representacion de los distintos titulares

de derechos marcarios protegidos en cada jurisdiccion.
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Asi también, en lo que respecta al tema de la representacién, se plantearon algunas preguntas

al Registro de la Propiedad Intelectual, cuyos resultados se analizan a continuacion.

En la pregunta: “;Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la
prohibicion de exigencia de legalizacion o certificacién de firmas y demas formalidades
exigidas conforme nuestra legislacion local?”, cuyo objetivo era conocer la idoneidad de
suprimir la formalidad y solemnidad de las que actualmente se encuentran revestidos los
poderes en Guatemala, se obtuvo como resultado que el 56% de los encuestados dijo que si,

mientras que el 44% de los encuestados respondi6 que no.

De lo cual puede analizarse que, de nueve personas encuestadas, cinco respondieron que si,
mientras cuatro indicaron que no. Esta pregunta, permite determinar que la percepcion del
Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a este aspecto, es que la supresion de la
exigencia de legalizacion de firmas y demas formalidades, tiende a desproveer de certeza
juridica los poderes otorgados, toda vez que no existe seguridad en cuanto a la idoneidad y
capacidad que el otorgante pueda tener para conferir las facultades contenidas dentro del

poder a otra persona.

En la pregunta: “;Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del
formulario internacional tipo Poder serd perjudicial para los solicitantes, si un registro
inicial trasciende a la via judicial?”, cuyo objetivo era determinar la efectividad y utilidad del
modelo de poder previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, para las diferentes
contingencias que pueden presentarse durante el tramite de registro inicial de una marca, se

obtuvo como resultado que el 44% dijo que si, mientras que el 56% indic6 que no.

De los resultados anteriores, se puede analizar que para cuatro de los nueve encuestados, el
formulario internacional tipo poder es ineficaz para su ejercicio en la via judicial, por lo que
afecta a los solicitantes, mientras que para cinco de ellos, el otorgamiento de un poder
conforme el formulario internacional tipo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas,
no opera en perjuicio de los solicitantes, aun cuando un registro inicial de marca trascienda a
la via judicial. Esta pregunta, permite determinar que la opinion de la entidad consultada
tiende a ser que el otorgamiento de la representacion mediante el uso de un formulario

internacional tipo poder, no va a afectar el diligenciamiento de registros iniciales de marca
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que, por motivos de rechazo, deban ser conocidos y resueltos por los érganos jurisdiccionales

de Guatemala.

En lo que se refiere a los requisitos de solicitud de registro inicial de marcas, se determino que
el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé requisitos adicionales que no se exigen
actualmente en Guatemala, tales como la presentacién de una declaracion de intencion de uso
de la marca, declaracion de exhibicion de productos a amparar en una exposicion,
transliteracion de la marca solicitada y posibilidad de incluir en un formulario de registro
inicial de marcas tantas clases como productos y servicios se deseen amparar. Es decir,
solicitudes multiclase. No obstante, tales requisitos establecidos en el Tratado sobre el
Derecho de Marcas son un numero maximo, por lo que no existe problema si Guatemala no

exige algunos de ellos.

Asi también, se determind que, de conformidad con el Tratado, otros requisitos que si se
exigen en Guatemala habrian de ser suprimidos, tales como las renuncias que todo solicitante
tenga a bien realizar o que le sean solicitadas por el Registro, la indicacion en cuanto al pais
de origen de la marca que se pretende registrar, asi como el auxilio de abogado facultado para
ejercer en el territorio guatemalteco en toda gestion administrativa que, en materia de marcas,
se gestionen ante el Registro. Adicionalmente, debe anotarse que la legislacién que
actualmente se aplica en Guatemala Gnicamente admite la presentacion de solicitudes uniclase

0 monoclase y no multiclase, como lo prevé el Tratado.

Se determind también que, en los cuatro paises estudiados, no existe uniformidad en lo que se
refiere a requisitos para el registro de una marca, por cuanto que, a pesar de ser muy similares
las exigencias que impone cada pais, algunos han omitido ciertos aspectos que si se observan
en los demas paises. Por ejemplo, El Salvador no exige el pago de una tasa de presentacion
de solicitud de registro inicial, lo que si sucede en los demas paises; y, por su parte, Nicaragua
no exige la presentacion de una traduccion de la marca solicitada, si ésta se encuentra

redactada en idioma distinto al espafiol.

Adicionalmente, en lo que respecta a documentos para invocar prioridad y su traduccion, si
bien todos los paises eximen del requisito de legalizacion de la copia certificada de la
solicitud prioritaria, como también sucede en Guatemala y lo que es coherente con las

disposiciones previstas en el Tratado, El Salvador exige que las traducciones sean otorgadas
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ante notario y Nicaragua solicita que la traduccién la efectle un notario que de fe de su
conocimiento del idioma y que tenga mas de diez afios de ejercicio en la profesion. Por tanto,
la prohibicion de exigencia de traducciones certificadas ha sido obviada, al menos en lo que

respecta a los paises referidos.

Es importante resaltar también que se verificd que los cuatro paises estudiados admiten la
presentacion de solicitudes de registro inicial multiclase; no obstante, también es posible la
presentacion de solicitudes monoclase o uniclase, por lo que los solicitantes pueden optar por

el método que mayor convenga a sus intereses.

En lo que se refiere al presente tema, se plantearon varios cuestionamientos al Registro de la
Propiedad Intelectual de Guatemala. EIl primero de ellos: “Segun su criterio, /la supresion
del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con
marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?”, cuyo objetivo era
determinar la conveniencia o0 no de suprimir la obligacion de contar con el auxilio de un
abogado que asesore a todo solicitante en sus gestiones administrativas de marcas y respecto a

la cual 44% de los encuestados indicé que si, mientras que 56% de ellos opind que no.

De esta pregunta, se puede analizar que, de nueve encuestados, cuatro opinan que la ausencia
de la asesoria de un profesional del Derecho en la gestion administrativa de marcas, va a
operar en favor del Registro de la Propiedad Intelectual, mientras que cinco de ellos considera
que la falta de auxilio de abogado no va a beneficiar la actividad del Registro, por cuanto a
que consideran que es importante que todo solicitante cuente con la orientacion de un

profesional que conozca la legislacion aplicable a la gestion de su interés.

En la pregunta: “Segun su criterio, /la supresion del requisito de auxilio de abogado en las
gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la
Propiedad Intelectual?”’, cuyo objetivo era determinar si, a consideracion del Registro de la
Propiedad Intelectual, su desempefio se vera obstaculizado por la falta de auxilio profesional
en el diligenciamiento de gestiones administrativas relacionadas con marcas, 46% de los

encuestados respondio que si, mientras que el 56% restante opind que no.

Asi, es posible analizar que, de nueve encuestados, cuatro opinaron que si, mientras que cinco
indicaron que no, lo cual permite determinar que no hay un criterio definido en cuanto al

beneficio o perjuicio de la supresion del auxilio de abogado en las gestiones administrativas
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relacionadas con marcas, pues cuando se les consultd si tal hecho beneficiaria la actividad del
Registro, la mayoria respondié que no, y cuando se les consulté si la perjudicaria, la mayoria

respondio igualmente que no.

En la pregunta: “;Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias
dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho
de Marcas no lo contempla?”’, cuyo objetivo era determinar la conveniencia o no de suprimir
el apartado de renuncias de los formularios de registro inicial, al no estar previsto como
requisito en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el 100% de los encuestados respondio
que si.

Asi pues, los nueve encuestados respondieron que si, por lo que se establece que es
importante el mantenimiento de un apartado de renuncias dentro de toda solicitud de registro
inicial de marca, a efecto de que los solicitantes puedan indicar de forma expresa que
renuncian a la proteccion y uso exclusivo de algun término en particular contenido dentro de

su marca, que sea descriptivo, de uso comin o necesario en el comercio.

En la pregunta: “Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro
del formulario de registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el
Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?”, cuyo proposito era determinar la
conveniencia 0 no de suprimir dicho requisito, por no estar previsto dentro del Tratado sobre
el Derecho de Marcas, el 89% de los encuestados respondié que si, mientras que el 11% de

ellos opind que no.

De la pregunta anterior, es posible analizar que, de nueve encuestados, ocho opinaron que si,
mientras que solamente uno de ellos respondié que no, por lo que se puede determinar que la
indicacion del pais de origen de la marca que se deviene importante, dado que la observancia
de este requisito permite determinar si la marca que se esta solicitando da lugar a confusion
por conocerse como originaria de otro pais o region o bien, por evocar un lugar de origen

distinto.

En la pregunta: “En las solicitudes multiclase, jel Registro de la Propiedad Intelectual ha
previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?”, cuyo objetivo era
determinar si la gestion de una solicitud multiclase representara ahorro para los solicitantes, el

100% de los encuestados respondi6 que si.
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Asi pues, los nueve encuestados confirmaron que habra cobros adicionales en atencion al
numero de clases en las que una marca se pretenda registrar, por lo que no se anticipa que
exista un ahorro para los solicitantes en la presentacion de solicitudes multiclase, al menos en

lo que a gastos oficiales se refiere.

En cuanto a los requisitos minimos para asignacion de fecha de presentacion de solicitud de
registro inicial, se establecié que lo previsto actualmente por la Ley de Propiedad Industrial y

lo ordenado por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, coincide.

En tal sentido, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, realizan las mismas exigencias y respetan
lo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Sin embargo, es de resaltar que, en lo
que respecta a Panama, no se encontrd disposicion alguna en su legislacién aplicable en
relacion con tal aspecto, por lo que la uniformidad o estandarizacion pretendida por el Tratado

sobre el Derecho de Marcas no se cumple en cuanto a este indicador, en Panama.

Con relacion al procedimiento de registro inicial, se determind que el Tratado sobre el
Derecho de Marcas no prevé un procedimiento de registro de marcas como tal. No obstante,
un aspecto importante que debe ser considerado es que dicho Tratado preveé la posibilidad de
solicitar la division de una solicitud multiclase, en cualquier momento del tramite de registro
de una marca, lo cual no se encuentra previsto en la Ley de Propiedad Industrial, tomando en
cuenta que, como ya se expreso, tal ordenamiento juridico no prevé la posibilidad de gestionar
solicitudes multiclase. En consecuencia, el procedimiento de registro inicial de marcas en
Guatemala habria de verse modificado, en el sentido de contemplar la posibilidad de solicitar
la division de una solicitud de registro inicial multiclase objetada o sujeta a procedimiento de
oposicién, a modo de poder continuar con el tramite de registro de la marca en las clases que

no se encuentran sujetas a discusion.

En referencia al procedimiento de registro inicial de marcas en los paises objeto de estudio,
cada uno de ellos ha mantenido el procedimiento especifico que, para registrar una marca,
preve su legislacion local, por lo que no se ha conseguido la uniformidad prevista o esperada
por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Nicaragua, por ejemplo, diligencia las etapas que
conforman este procedimiento de forma distinta a los otros tres paises; y Panama, por su
parte, omite la fase de objecion de una solicitud de registro inicial. Asimismo, los plazos

conferidos en cada etapa, varian de pais en pais.
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Sin embargo, resulta importante sefialar que los cuatro paises admiten la presentacion de
solicitudes multiclase y diligencian cualquier solicitud de division que un solicitante tenga a

bien realizar durante el proceso de registro de su marca.

Adicionalmente, es preciso resaltar la particularidad de Panam4, en cuanto a que, si el trdmite
de registro de una marca excede de diez afios, es necesario pagar una tasa de mantenimiento
de la solicitud respectiva, en estado activo, requisito que no se observa en las otras

jurisdicciones estudiadas, ni lo prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

En lo que respecta a los requisitos y procedimiento de oposicion, se determind que el Tratado
sobre el Derecho de Marcas no preve disposicion alguna en tal sentido. Sin embargo, en
Guatemala, ésta es una fase administrativa que se puede dar dentro del procedimiento de

registro de una marca y es conocida y resuelta por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Dado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé disposicion alguna en este sentido,
evidentemente se establecid que los requisitos y procedimientos que El Salvador, Costa Rica,
Panama y Nicaragua respectivamente establecen para el diligenciamiento de oposiciones,
varia completamente. Inclusive, es de resaltar que, en Panama, el procedimiento de oposicion
no es administrativo, sino judicial, por lo que la oposicion se interpone en memorial de
demanda y el procedimiento es diligenciado por la via del juicio oral. Asi también, es
importante mencionar que El Salvador exige que toda oposicion sea presentada con el auxilio

de un abogado.

Cabe mencionar que este tema fue contemplado dentro de las preguntas contenidas en la
encuesta dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual. La pregunta planteada fue:
“;Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas
van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacién a la gestion de
oposiciones?”, cuyo objetivo era conocer si, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no prevé disposicion alguna que se relacione con este tema, su implementacion en
Guatemala modificara de alguna manera los requisitos y procedimientos previstos para ello
conforme la Ley de Propiedad Industrial, a lo cual el 56% de los encuestados respondid que

si, mientras que el 44% dijo que no.

En consecuencia, es posible analizar que, de nueve encuestados, cinco respondieron que si,

mientras cuatro contestd que no. Asi, es posible establecer que la vigencia e implementacion
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del Tratado sobre el Derecho de Marcas tendra repercusion sobre las disposiciones legales que
actualmente se aplican con relacion a oposiciones, especialmente en lo que respecta al tema

de la representacion, considerando, ademas, el tema del auxilio de abogado.

En cuanto a los requisitos y procedimiento de cambio de nombre, se determind que los
requisitos previstos por la Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el Derecho de
Marcas, son los mismos, excepto que, segun la Ley de Propiedad Industrial, debe
acompafiarse el documento que acredita el cambio referido y, si éste proviene del extranjero,
debe cumplir con los requisitos de legalizacion y traduccion, si es necesario, para tener
efectos legales en Guatemala. En cambio, el Tratado sobre el Derecho de Marcas prohibe la
exigencia de solicitar la presentacion de un documento como el mencionado. Asi también, es
preciso mencionar que, en lo que refiere a procedimiento, el Tratado sobre el Derecho de

Marcas no contiene regulacion alguna.

Respecto al tema del cambio de nombre en la titular de una marca, los requisitos previstos en
cada uno de los paises estudiados, con excepcion de Panama que no establece disposicion
alguna en su legislacion, son uniformes y respetuosos, en su mayoria, de lo previsto por el
Tratado sobre el Derecho de Marcas. Sin embargo, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua
mantienen la exigencia que presentar el documento pertinente que acredite fehacientemente el
cambio de nombre que se solicita inscribir. Ademas, Nicaragua y Costa Rica exigen que tal
documento sea legalizado, si es otorgado en el extranjero. En cuanto al procedimiento para
inscribir dicho cambio, no existe uniformidad entre paises, dado que el Tratado sobre el

Derecho de Marcas no regula nada en este sentido.

Con relacion a los requisitos y procedimiento de cambio de direccion del titular de una marca,
se establecié que la Ley de Propiedad Industrial no contiene regulacion alguna en cuanto a
este aspecto, mientras que el Tratado si determina una serie de requisitos a observarse para
llevar a cabo esta gestion. Sin embargo, nada relacionado con un procedimiento especifico a

desarrollar fue regulado.

En cuanto a los paises estudiados, s6lo El Salvador tiene previsto dentro de su legislacién una
serie de requisitos para efectuar esta gestion y, adicional a los requisitos que preveé y autoriza

el Tratado sobre el Derecho de Marcas, establece la obligatoriedad de acompafiar a la
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solicitud una declaracion jurada del propietario 0 mandatario que haga constar el cambio de

direccion.

El tema del cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de marcas, igualmente fue
contemplado en la encuesta que se realizd en el Registro de la Propiedad Intelectual, a través
de la pregunta: “Segun su experiencia, ;jla supresion del requisito de exigencia de
documentacion que respalde una peticibn de cambio de nombre y/o direccién en la

’

titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?”, cuya
finalidad era determinar si la acreditacion fehaciente del cambio que se esta solicitando reviste
de validez y certeza la gestion a inscribir, a lo cual el 78% de las personas encuestadas

respondio que si, mientras que el 22% de ellas opin6 que no.

Al respecto, de nueve encuestados, siete respondieron que si y dos respondieron que no, por
lo que es posible determinar que el documento que hace constar el cambio de nombre y/o
direccion que se solicita inscribir representa un requisito fundamental que permite al Registro
de la Propiedad Intelectual tener certeza en cuanto a que la gestién a registrarse realmente se

llevd a cabo y se encuentra debidamente inscrita ante cualquier otro ente que sea pertinente.

En lo que concierne a los requisitos y procedimiento de cambio de titularidad, se determind
que existe coincidencia entre los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial de
Guatemala y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, con el importante hallazgo que, en este
tema, el Tratado faculta a las Partes Contratantes a solicitar que el documento que acredita la
cesion o transferencia esté debidamente legalizado, segun lo prevea cada legislacion local.
Adicionalmente, es preciso connotar que el Tratado objeto de estudio no preceptla

procedimiento en particular para llevar a cabo esta gestion.

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, por su parte, guardan uniformidad en lo que respecta a
los requisitos que deben observarse dentro de la solicitud de cambio de titularidad en una
marca, con la diferencia que Costa Rica y Nicaragua mantuvieron la exigencia de legalizar el
documento que acredita la cesion o transferencia de derechos marcarios. EIl Salvador, por su
parte, no prevé tal requisito dentro de su legislacion. En lo que concierne a Panama, no se
encontrd disposicion legal relacionada con el presente indicador. Igualmente, cabe mencionar
que cada pais conservo inalterados los procedimientos que, para inscribir estos cambios, preve

su legislacion local, por lo que no existe uniformidad en tal sentido.
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Respecto a los requisitos y procedimiento de renovacion, se determind que los requisitos que
actualmente se exigen conforme la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala estan
contenidos dentro de lo que al respecto establece el Tratado sobre el Derecho de Marcas.
Ademas, se establecio que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé procedimiento

alguno en este sentido.

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, por su parte, guardan cierta uniformidad entre si y
respetan la serie de requisitos maximos previstos por el Tratado sobre el Derecho de Marcas,
asi como en el procedimiento que, para renovaciones, se observa en tales paises, pues al
presentar la solicitud en observancia de los requisitos previstos, se procede a la anotacion de
la renovacion. En lo que respecta a Panama, no fue posible encontrar una serie de requisitos

especificos y tramite a llevar a cabo conforme su legislacion local.

En lo que concierne a la duracién y renovacion de registros, se establecié que existe
coincidencia entre lo que al respecto prevén la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y el
Tratado sobre el Derecho de Marcas. Ademas, la uniformidad prevista por el Tratado sobre el
Derecho de Marcas en cuanto a este tema si se cumple a cabalidad en los cuatro paises

estudiados, dado que, en todos ellos, la validez de un registro marcario es de diez afios.

Con referencia a los requisitos y procedimiento de correccion de errores, se determiné que los
requisitos que la Ley de Propiedad Industrial exige para el efecto estan comprendidos dentro
de lo que preceptia el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Sin embargo, el Tratado no
establece disposicion alguna en cuanto al procedimiento a llevar a cabo para completar esta

gestion.

Con relacion a los paises estudiados, cabe mencionar que no se identifico requisitos
especificos en ninguna legislacion. No obstante, en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua la
gestion es uniforme en el sentido de que la correccion se puede solicitar en cualquier
momento del trdmite de registro de una marca y aun después de su registro, previo pago de la

tasa que corresponda, a menos que se deba a un error incurrido por la Oficina de Marcas.

Finalmente, es importante hacer referencia a preguntas complementarias relacionadas con
temas generales previstos en el Tratado sobre el Derecho de Marcas o sobre el mismo, que
fueron incluidas dentro de la encuesta realizada. La primera de ellas fue: “Segun su criterio,

¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
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representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual”, cuyo objetivo era saber
si tal requisito se percibe trascendental para dotar de validez y certeza cualquier documento
que se pretenda hacer valer frente al Registro de la Propiedad Intelectual, a lo cual el 33% de

los encuestados respondio6 que si, mientras que el 67% de ellos contestd que no.

De lo anterior, es posible analizar que, de nueve encuestados, tres respondieron que si y seis
dijeron que no, por lo que la supresién de la exigencia de legalizacion de firmas en
documentos es un aspecto que no beneficia al Registro, por cuanto a que no representa

agilizacion ni retraso en la realizacion de sus actividades.

En la pregunta: “En su opinidn, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacion
de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad
Intelectual? ”, cuyo propdsito era ratificar el criterio del encuestado en cuanto al beneficio o
perjuicio para la autoridad competente de suprimir la exigencia de legalizacion de firmas en
documentos, el 11% de los encuestados respondié que si, mientras que el 89% de ellos, dijo

que no.

De la pregunta anterior, se puede analizar que, de nueve encuestados, uno respondi6 que si,
mientras que ocho dijeron que no. Asi, se puede determinar que, como ya se expreso, desde
el punto de vista del Registro de la Propiedad Intelectual, la eliminacion del requisito de
legalizacion de firmas en documentos no es un aspecto que altere de forma significativa los

procedimientos administrativos que se llevan a cabo dentro de la Institucion.

En la pregunta: “A su criterio, ;la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de
Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes
conexas?”, cuya finalidad era determinar si la vigencia y aplicacion del Tratado sobre el
Derecho de Marcas redundara en la mejora de la realidad actual de nuestro pais en cuanto al
registro y mantenimiento de marcas y cambios en su registro, el 56% de encuestados

respondio que si, mientras que el 44% de ellos dijo que no.

De la pregunta referida, se puede establecer que, de nueve encuestados, cinco respondieron
que si y cuatro que no, por lo que existe la percepcion que el Tratado sobre el Derecho de
Marcas tiende a beneficiar las gestiones administrativas relacionadas con marcas, que

actualmente se llevan a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.
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En la pregunta: “A su criterio, /la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de
Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y
leyes conexas?”, cuya finalidad consistia en determinar si lo previsto por el Tratado sobre el
Derecho de Marcas tiende a contrariar el ordenamiento juridico vigente y aplicable de forma
que no beneficia la realidad actual de nuestro pais en cuanto al registro y mantenimiento de
marcas y cambios en su registro, el 56% de los encuestados respondio que si, mientras que el

44% de ellos dijo que no.

Asi, es posible analizar que, de nueve encuestados, cinco de ellos respondieron que si y cuatro
de ellos opinaron que no. En consecuencia, la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el
Derecho de Marcas perjudica el ordenamiento juridico local actualmente vigente y aplicable,
dado que altera diversas disposiciones previstas no sélo en la Ley de Propiedad Industrial,
sino en otras normativas legales que se aplican de forma supletoria. Sin embargo, existe
contradiccién en cuanto a la opinién del Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto que
la mayoria de los encuestados respondié que la adhesion de nuestro pais al Tratado materia de
estudio beneficia las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes
conexas Yy, en consecuencia nuestra realidad actual en dicha materia, pero igualmente la
mayoria respondio que tal adhesion perjudica las disposiciones previamente referidas y, por

tanto, nuestra realidad actual.

4.3. Discusion de resultados

El objetivo de la presente investigacion consistia en determinar las diferencias y similitudes
entre los requisitos administrativos actuales relacionados con marcas y los que se exigiran a
partir de la aplicacion del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y sus consecuencias

procedimentales y registrales en Guatemala.

Lo anterior, con la finalidad de determinar los distintos cambios que, a nivel normativo e
institucional, debe considerar y efectuar el Estado de Guatemala, para que las disposiciones
contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas puedan ser aplicadas en el territorio
nacional, pues aun cuando el referido Tratado se encuentra vigente en nuestro pais desde el
doce de diciembre de dos mil dieciseis, la autoridad competente en materia de Propiedad
Industrial en Guatemala, entiendase el Registro de la Propiedad Intelectual, continta

exigiendo el cumplimiento de los requisitos que, con relacion a marcas, se encuentran
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establecidos en el Ley de Propiedad Industrial, la cual, al dia de hoy, continGa sin ser

reformada conforme las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Asi, se efectud un analisis juridico comparativo que partié desde el desarrollo de una serie de
conceptos bésicos sobre los cuales se encontraria fundamentado este trabajo de investigacion,
presentandose diversas definiciones doctrinarias que permitieron obtener varios conceptos

sobre la tematica principal del presente estudio.

Se efectud un estudio de la normativa que, en Guatemala, comprende las disposiciones legales
relacionadas con marcas y que actualmente se aplican en este pais y se estudiaron los distintos
procedimientos que, en materia administrativa, se llevan a cabo con relacién a marcas, asi
como cada uno de los requisitos que se deben observar para dar inicio a cada gestion en

particular.

Adicionalmente, se analizaron las principales disposiciones contenidas en el Tratado sobre el
Derecho de Marcas, normativa legal que toda Parte Contratante de este instrumento
internacional se obliga a respetar y adoptar dentro de su legislacién local con el propdsito de
cumplir con la razon de ser que, a criterio de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, tiene dicho Tratado, la cual, de acuerdo a la doctrina, consiste en armonizar y
unificar los requisitos y procedimientos administrativos que, con relacion a marcas, deben
observarse en el territorio de cada una de las Partes Contratantes a modo que todo solicitante,
sea nacional o extranjero del pais en el que pretende registrar una marca, sepa con claridad
cuéles son los requisitos que habra de exigirle la autoridad competente y el procedimiento a

Ilevarse a cabo en la gestion que pretende realizar.

Se establecié que la legislacion que actualmente se observa en Guatemala difiere de lo
previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, especialmente en lo que se refiere a la
obligacion de contar con el auxilio de abogado en toda gestion administrativa relacionada con
marcas. Asi también, una importante discrepancia identificada, es la forma de nombrar a un
apoderado para la representacion de un solicitante en el diligenciamiento de las gestiones

estudiadas y la forma de acreditar dicha calidad.

Por otro lado, se impone la obligacion de aceptar y diligenciar solicitudes que puedan

comprender tantas clases como productos y servicios se deseen amparar con un mismo
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expediente, contrario a la obligacion de presentar una solicitud por clase en la que se desea

registrar la marca, que es lo que actualmente se aplica en Guatemala.

Adicionalmente, es de resaltar que los cambios de nombre y domicilio del titular de una
marca habrian de ser aceptados por el Registro de la Propiedad Intelectual, sin la exigencia de
legalizacién alguna que haga constar la autenticidad de los documentos e, incluso, sin tener
que presentar tales documentos. Sin embargo, podra mantenerse la exigencia de presentacion
y legalizacion de documentos acreditativos de cesion o transferencia de marcas, toda vez que,
al comprender negocios traslativos de propiedad, resulta imprescindible asegurar la veracidad

de las declaraciones contenidas en los mismos.

Se determind que en paises que son Partes Contratantes de dicho Tratado y que fueron objeto
de estudio en el presente trabajo, los procedimientos que se observan y los plazos previstos
difieren de jurisdiccion en jurisdiccidn, por lo que la estandarizacion propuesta por el Tratado
no se cumple en lo que a procedimientos administrativos se refiere. Asi también, se
establecio que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no necesariamente unifica los requisitos
a observar en cada uno de los procedimientos administrativos relacionados con marcas, pues
éste prevé una serie de requisitos maximos, mas deja libertad para que cada Parte Contratante

elija cuéles de esos requisitos establecidos va a exigir a todo solicitante en su pais.

Es importante sefialar que, si bien los paises estudiados efectuaron reformas en su legislacién
aplicable y cambios en la organizacién de sus Oficinas de Marcas, tales como la creacién de
un Registro de Poderes, asi como la respectiva capacitacion del personal de cada Oficina de
Marcas en cuanto a la forma de aplicar las disposiciones comprendidas en el Tratado sobre el
Derecho de Marcas, cada uno de ellos obvio ciertas disposiciones contenidas en el Tratado
haciendo prevalecer lo preceptuado por su legislacion local o ni siquiera regulandolo dentro

de su legislacion.

Existen algunos autores que creen firmemente en que el Tratado sobre el Derecho de Marcas
favorece la economia en cuanto a tiempo y dinero en el diligenciamiento de procedimientos
administrativos relacionados con marcas, como es el caso de Salmon, Paul E. Sin embargo,
de la investigacion efectuada se pudo comprobar que no existe disposicion legal alguna dentro
del Tratado estudiado que represente economia de tiempo para los solicitantes. Y, en cuanto a

la economia de dinero, referida especialmente a la gestion de solicitudes de registro inicial
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multiclase, se verificd que tal teoria no es cierta, especialmente en lo que respecta a gastos
oficiales o aranceles, pues en las jurisdicciones estudiadas se efectGa un cobro adicional por
cada clase en la que una marca se pretende registrar, hecho que el Registro de la Propiedad

Intelectual de Guatemala anticipa realizar de la misma manera, seglin encuestas realizadas.

Dentro de sus investigaciones, otros autores claramente sefialan que el Tratado sobre el
Derecho de Marcas no establece procedimientos totalmente uniformes, al disponer una serie
de requisitos maximos y cada pais tiene potestad para exigir menor calidad o cantidad de

requisitos, criterio afirmado por Corcione Morales, Maria Carolina.

En tal sentido y mediante el estudio efectuado, efectivamente se determiné que la
estandarizacion y unificacion propuestas no tienen ninguna incidencia sobre los
procedimientos administrativos que se llevan a cabo con relacion a marcas, sino unica y casi
exclusivamente sobre los requisitos y documentacion que se exige para poder efectuarlos, que

dicho sea de paso, tal armonizacion no es del todo cierta.

En consecuencia, la realidad no es coincidente con el motivo por el cual se creé el Tratado,
pues, en tal caso, hubiera sido importante que se definieran los pasos o fases que cada una de
las gestiones previstas en el Tratado debia comprender y el orden en el que se debian efectuar,
lo cual no sucede. Asi también, efectivamente como lo sefiala la investigacién de la autora
anteriormente mencionada, la unificacion de requisitos a exigir no es una realidad, dada la
libertad en la eleccion de imponer todos los requisitos sefialados o algunos de ellos e, incluso,
porque con el presente trabajo se determind que paises que ya han ratificado el instrumento

internacional objeto de estudio continGan exigiendo requisitos adicionales a los permitidos.

Asi, una vez aclarado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no unifica ni estandariza
procedimientos, la presente discusion de resultados se encuentra enfocada en las diferencias y
similitudes entre los requisitos exigidos en procedimientos administrativos actuales
relacionados con marcas y los que se exigiran a partir de la aplicacion del Tratado sobre el

Derecho de Marcas en Guatemala, y sus respectivas consecuencias.

En lo que se refiere a requisitos generales aplicables a cualquier tipo de gestion administrativa
de las previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, éste no contempla la obligatoriedad
de contar con el auxilio de un abogado colegiado que patrocine a todo solicitante, aspecto que

si se encuentra previsto en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. Se verifico,
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ademas, que en las jurisdicciones estudiadas, Panama mantiene la exigencia de dicho requisito

y El Salvador también, pero s6lo para casos de oposicion.

Es importante mencionar que, al no contar con la asesoria de un abogado con experiencia en
la materia y conocimiento del ordenamiento juridico de Guatemala, el riesgo de incurrir en
errores u omisiones que deriven en el retraso de expedientes, rechazo de peticiones y hasta en
el registro de marcas o cambios relacionados con marcas de manera inapropiada podria
aumentar de forma significativa, hecho que incluso puede resultar en desembolsos
adicionales, pues la correccidn de errores conlleva el pago de las tasas establecidas para el
efecto y, en algunos casos, si el error atiende directamente a la forma en la que la marca fue
registrada, se hace necesario presentar una nueva solicitud para registrarla correctamente, lo

que representa, adicionalmente, desgaste de recurso humano y pérdida de tiempo.

En este sentido, existen opiniones contrapuestas en el Registro de la Propiedad Intelectual en
cuanto a la conveniencia o no de la supresion de dicho requisito, porque se anticipa subsanar
su eliminacién mediante capacitacion del personal que brinda atencion al usuario, para que
proporcionen la orientacion requerida. Sin embargo, dicho aspecto se traduce en un aumento
significativo de afluencia de usuarios que la autoridad competente debe prever, a fin de poder
brindar una atencion réapida, eficiente y eficaz a todas las consultas que se les plantee dia a
dia. No obstante, resulta preciso que se analicen a fondo las ventajas y desventajas de
mantener o suprimir este requisito, a fin de evitar que su eliminacion represente un retroceso,

en lugar de una mejora.

Otro aspecto a resaltar es que, actualmente, el ordenamiento juridico guatemalteco instruye
sobre la forma o procedimiento necesarios para validar actos celebrados fuera de Guatemala.
El Tratado sobre el Derecho de Marcas, por su parte, establece la prohibicién de la exigencia
de cualquier legalizacion o certificacion notarial de firmas, en toda peticion que se presente y
documento que se acomparie, con ciertas excepciones. Dicha prohibicion resulta en una
contravencion de la legislacion guatemalteca actualmente vigente y, en consecuencia, la

perjudica.

Por ello, es importante considerar que la incorporacion de tal prohibicion en el ordenamiento
juridico guatemalteco, resultaria en la necesidad de efectuar reformas no sélo a la Ley de

Propiedad Industrial y su Reglamento, sino también a la Ley del Organismo Judicial, en lo
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gue a requisitos de documentos provenientes del extranjero respecta. O cuando menos, que
en las reformas a realizar a la normativa de Propiedad Industrial se incluya una disposicién
que expresamente aclare que, sin perjuicio de lo que prevé el articulo 215 de la Ley de
Propiedad Industrial, los formularios, solicitudes, escritos y documentos otorgados en
territorio guatemalteco y, especialmente, en el extranjero, que sean presentados para el
diligenciamiento de procedimientos administrativos relacionados con marcas se encuentran

exentos de todo requisito de autenticacion y legalizacion.

La prohibicion de exigencia de legalizacion o certificacion notarial de firmas se extiende,
incluso, a lo que se refiere al documento de poder, mediante el cual se delega la
representacion de personas individuales o juridicas que actian mediante apoderado o aquéllas
gue no tienen su domicilio en el territorio donde su peticion es presentada. Esta disposicion
atenta contra la certeza juridica, formalidad, solemnidad y perdurabilidad que el ordenamiento
juridico vigente en Guatemala prevé para los poderes 0 mandatos otorgados a nivel nacional y
en el extranjero. A nivel nacional, porque el Decreto Ley 106 Codigo Civil es la normativa
legal que en Guatemala regula las formalidades y requisitos especificos a ser observados en el
otorgamiento de poderes o mandatos para su validez. En lo que respecta a poderes
provenientes del extranjero, se otorgan conforme las leyes del pais en donde se celebran, pero
es indispensable cumplir con los requisitos previstos en la Ley del Organismo Judicial o en el
Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros

(Convenio de la Apostilla) y su subsecuente inscripcion en el Registro correspondiente.

Todos los requisitos previamente sefialados, sin perjuicio de las formalidades de fondo que
deben comprender los poderes para ser aceptados para su registro en Guatemala, por ejemplo,
indicacion de si se trata de un poder o0 mandato con representacion o sin ella, si se trata de un
poder general o especifico, entre otras. Algunos de estos requisitos de fondo pueden ser
inferidos, del propio contenido del mandato, pero otros, como el tema de la representacion,
deben ser expresamente consignados, pues de otra manera, la inscripcion del poder puede ser

denegada.

En este sentido, se determino que, para el Registro de la Propiedad Intelectual, la prohibicion
de exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos no favorece ni perjudica
su actividad, al haber criterios contrapuestos al respecto. Sin embargo, debe considerarse que,

con vista en tal prohibicién, los documentos que se presenten ante dicha autoridad ya no
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llevaran el aval o certificacion de un notario o autoridad dotada de facultad para certificar su
autenticidad y/o validez, por lo que habra de tenerse por cierto su contenido y la idoneidad del
signatario por la sola presentacion del documento de que se trate, peligrando asi la certeza

juridica de los hechos y actos que se pretendan inscribir.

No obstante lo expresado, el Registro de la Propiedad Intelectual opina que, en lo que se
refiere especificamente a poderes, su eficacia si podria verse afectada por la prohibicion de
exigencia de legalizacion de firmas y demas formalidades que prevé la legislacion local, dado
que despoja de las caracteristicas de formalidad, certeza juridica y perdurabilidad en el tiempo
que la legislacion guatemalteca ha procurado para los contratos de poder o mandato. Este
hallazgo encuentra su respaldo con la afirmacién que, conforme sus investigaciones, realizan
Carrillo, Manuel, et. al., quienes opinan que el Tratado sobre el Derecho de Marcas genera
cierta inseguridad juridica, en virtud de la prohibicion de la exigencia de certificaciones de

firmas en documentos y peticiones.

En consecuencia, para poder implementar las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de
Marcas en este sentido, seria necesaria una adopcion parcial, en el sentido que el documento a
utilizar no seria un poder, sino una carta poder, el cual, conforme nuestra legislacion, si puede
ser otorgado en documento privado, sin mayor solemnidad ni otra formalidad, mas que la
legalizacion notarial de la firma del otorgante. De esta manera, Guatemala podria evitar tener
que efectuar una serie de reformas que afectarian no solo la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento, sino también leyes conexas. Sin embargo, debe resaltarse y estudiarse como se
aplicarian estos cambios a cartas poder provenientes del extranjero. Al respecto, debe
mencionarse que en las jurisdicciones estudiadas se verificd que solamente Panama incorpor6
en su totalidad la prohibicion de exigencia de legalizacion de firmas en poderes otorgados
para asuntos relacionados con marcas, pero su legislacion local con relacién a los contratos de

poder, se mantiene inalterada.

Notese que, en el andlisis de implementacion de estas disposiciones a la legislacion
guatemalteca, debe considerarse la inclusion de la opinién y apoyo de las autoridades del
Registro Electronico de Poderes, toda vez que, de acuerdo a las disposiciones previstas en el
Tratado sobre el Derecho de Marcas, todo poder que ya ha sido presentado ante una Oficina
de Marcas para el diligenciamiento de procedimientos administrativos relacionados con

marcas, no requiere volver a ser presentado con posterioridad, dado que debe quedar inscrito
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dentro de los registros que, con relacion a poderes, debe llevar cada Oficina de Marcas a
modo que, en gestiones futuras, unicamente se cite la referencia del poder con base en el cual

se actla.

Para hacer realidad esta disposicion, se hace necesaria la creacion de un Registro de Poderes
dentro del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, hecho que si se verifico en cada
una de las jurisdicciones investigadas en el presente trabajo, por lo que deben establecerse los
lineamientos de creacion del Registro de Poderes que se necesita, ademas de las adecuaciones
a nivel tecnoldgico, asi como la capacitacion y hasta posible contratacion del personal
necesario y preparado para llevar a cabo las operaciones necesarias que hagan funcionar a esta
nueva unidad dentro del Registro de la Propiedad Intelectual, hecho que conlleva la necesidad
de realizar un proyecto de presupuesto que comprenda los aspectos y necesidades a cubrir y
que el mismo sea sometido a consideracion y analisis del Ministerio de Finanzas Publicas y
posterior aprobacion del Organismo Legislativo.

Los hallazgos previamente discutidos encuentran su complemento con la opinién de Corcione
Morales, Maria Carolina, quien, dentro de sus investigaciones, establecié que la vigencia del
Tratado sobre el Derecho de Marcas representa un reto de indole procesal que genera la
necesidad de adecuar el funcionamiento de toda Oficina de Marcas, en los ambitos humano y
tecnoldgico, a lo cual la investigadora le agregaria el &ambito presupuestario, porque no sélo se
hace necesario reglamentar nuevas disposiciones legales, sino ademas, instruir al personal que
sea necesario para manejar adecuadamente las nuevas solicitudes a ser resueltas por cada

Oficina de Marcas.

Adicionalmente, es importante sefialar que, de la investigacion efectuada, se determiné que
los modelos de poder que prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas fueron elaborados a
modo de incluir Gnicamente facultades administrativas, mas no judiciales, especialmente para
los casos en que la procedencia o no de un registro marcario deba ser resulta por un 6rgano
jurisdiccional del pais, por lo que surgio la cuestionante en cuanto a si, en tales situaciones,
los solicitantes habran de verse en la necesidad de otorgar un poder de acuerdo a los requisitos
previstos en la legislacion local, para su ejercicio ante las autoridades judiciales. La opinién
del Registro de la Propiedad Intelectual en este sentido, es que el uso del formulario
internacional tipo poder no deberia perjudicar a los solicitantes, porque se les concederia un

plazo prudencial para el otorgamiento de un poder en observancia de lo previsto por el Cédigo
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Civil, Ley del Organismo Judicial y/o Decreto 1-2016 del Congreso de la Republica de
Guatemala que aprueba el Convenio de la Apostilla. Pero, con vista en este resultado, se
determina que, de cualquier manera, para actuar en asuntos relacionados con el registro y
proteccion de una marca ante los 6rganos jurisdiccionales, los solicitantes tendran que invertir
tiempo y dinero en obtener un nuevo poder que les faculte a continuar con el diligenciamiento

de su gestion, en la via judicial.

A lo anterior, cabe agregar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no comprende
disposicion alguna respecto a los requisitos y diligenciamiento de oposiciones, por lo que se
supondria que la legislacion guatemalteca en este sentido se mantendria inalterada v,
entonces, el poder para acreditar la representacién de una persona individual o juridica
nacional o extranjera en oposiciones deberia ser otorgado conforme las formalidades que para
el efecto prevén los Codigos y Leyes ya relacionados. En consecuencia, para evitar que, aun
en la fase administrativa y por virtud de una oposicidn, un solicitante tenga que incurrir en los
gastos y diligencias necesarias para obtener un poder conforme la legislacion local de
Guatemala, debe tomarse en cuenta el contenido del articulo 27 de la Ley de Propiedad
Industrial para la implementacion del Tratado al ordenamiento juridico referido, de manera
que el poder que se conferido conforme lo dispuesto por el Tratado sobre el Derecho de
Marcas, sea Util para la gestion de procesos de oposicién. Lo anterior tomando en
consideracién que la mayoria del personal del Registro de la Propiedad Intelectual que fue
encuestado opina que, aun cuando el Tratado objeto de estudio no preve disposiciones
relacionadas con oposiciones, de cualquier manera incidira en los requisitos a observarse en el

diligenciamiento de este tipo de gestiones.

En lo que se refiere a los requisitos maximos que, de acuerdo al Tratado sobre el Derecho de
Marcas, puede exigirse a los solicitantes, se determind que éste deja fuera aspectos,
informacion y formalidades que la Ley de Propiedad Industrial exige sean consignados y
observados en los formularios de solicitud de registro inicial de marcas en Guatemala y que

resultan ser de gran importancia para la debida proteccién y defensa de sus signos distintivos.

A diferencia de lo que prevé la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, el Tratado sobre
el Derecho de Marcas no prevé la exigencia de consignar el pais de origen de la marca que se
solicita, que no siempre es el mismo que el del solicitante y que deviene importante mantener,

segun el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, tomando en cuenta
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que tal requisito permite determinar la procedencia o improcedencia de una marca, por inducir

a engafio o confusion en relacion a su lugar de origen.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas tampoco contempla un apartado para expresar
cualesquiera renuncias que el solicitante tenga a bien realizar dentro del formulario de registro
inicial de marcas. Es importante mencionar que el apartado de renuncias es de suma
importancia para que, de forma expresa, todo solicitante haga constar que no reivindica
derecho exclusivo sobre algun término especifico que forma parte de su marca, por ser
descriptivo, de uso comun o necesario en el comercio. Con el apartado de renuncias se ha
logrado evitar emision de objeciones por parte del Registro de la Propiedad Intelectual con
fundamento en términos que no son susceptibles de proteccion, ademas se ha evitado
apropiaciones indebidas, asi como presentacion de oposiciones fundamentadas en intento de
apropiacion de elementos no registrables. Argumento que encuentra su respaldo en el
resultado obtenido en la encuesta dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, pues su
personal considera importante mantener un apartado de renuncias dentro del formulario de

registro inicial de marcas, por las razones ya explicadas.

Por tanto, segun lo recomiendan Carrillo Manuel, et. al., en sus estudios, se hace necesario
que las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala realicen un anélisis
profundo y dictaminen sobre las ventajas, desventajas y conveniencia de suprimir los
requisitos que actualmente se exigen en Guatemala, en cuanto a solicitudes de registro inicial,

por no coincidir con lo que preve el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Adicionalmente, el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé la posibilidad de presentar
solicitudes multiclase, consignando en una sola solicitud un listado de productos y/o servicios
comprendidos en distintas clases, agrupados en el orden de clases de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios establecida por el Arreglo de Niza, confiriendo,
ademas, la facultad de solicitar la division de la solicitud o de un registro marcario multiclase

en cualquier momento que el solicitante lo requiera.

A diferencia de esta novedad contenida en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, la Ley de
Propiedad Industrial no permite la presentacion de solicitudes multiclase, siendo necesario
presentar una solicitud de registro inicial por cada clase de productos y/o servicios en la que

se pretende registrar una marca. En consecuencia, todo solicitante invierte en honorarios
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profesionales y gastos, por cada expediente de registro inicial que promueve para registrar su

marca en cada clase.

Asi, la modalidad de solicitudes y registros marcarios multiclase que ordena el Tratado sobre
el Derecho de Marcas, supondria resultar en beneficio de las grandes compafiias y
corporaciones nacionales y extranjeras que registran cada una de sus marcas en las cuarenta y
cinco clases que contempla la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, conforme
el Arreglo de Niza, toda vez que deja de ser necesario presentar cuarenta y cinco solicitudes
para registrar una marca en cada clase, sino una sola solicitud para registrar una marca en las

cuarenta y cinco clases existentes.

Sin embargo, es de considerar que el sistema multiclase de registro de marcas no
necesariamente implica reduccién de costos y tiempo a invertir en la proteccion de una marca
en diversas clases, pues los hallazgos de esta investigacion demuestran que, para el caso de
solicitudes multiclase, se impone el pago de aranceles adicionales en atencion al numero de
clases solicitadas dentro de un formulario, aspecto que el Registro de la Propiedad Intelectual
de Guatemala anticipa implementar dentro de los cambios a efectuar, por lo que no habria un

ahorro real en lo que a gastos de presentacion y registro se refiere.

Ademas, si una solicitud multiclase es objetada durante la fase de examen de fondo, por
incurrir en alguna prohibicion legal para ser admitida, o si un tercero se opone al registro de la
marca durante el periodo de oposicion, el proceso de registro de la solicitud queda suspendido
en cada una de las clases incluidas dentro del formulario, lo que resulta entonces en la
necesidad de gestionar la division de la solicitud y pagar las tasas correspondientes, para
separar la o las clases objetadas o con oposicion, de aquéllas respecto de las cuales no se

verificd ninguna contingencia y continuar con el trdmite de éstas Gltimas.

Asi, la problematica, retrasos y desembolsos adicionales que pueden darse en la tramitologia
de una solicitud multiclase representa un riesgo que probablemente muchos solicitantes,
especialmente los particulares y pequefias empresas, no deseen tomar. En tal sentido, se pudo
establecer que, en las jurisdicciones investigadas, existe libertad para los solicitantes en
cuanto a optar por el sistema uniclase o multiclase para el registro de sus marcas.
Antecedente que deberia ser tomado en cuenta por el Estado de Guatemala, dado que, como lo

afirma Corcione Morales, Maria Carolina, el Tratado sobre el Derecho de Marcas resulta en la

102



necesidad de instruir a los funcionarios para que examen de forma adecuada y efectiva, las
nuevas y mas complejas solicitudes multiclase y brindarles el equipo tecnoldgico necesario
que les permita dar seguimiento e identificar las distintas actuaciones que pueden darse en

caso de una solicitud multiclase.

En lo referente a los cambios de nombre o domicilio en la persona del titular, se estableci
que la diferencia principal se da ante la prohibicion expresa de solicitar certificado o
documento alguno que haga constar el cambio que se estd solicitando. Al respecto, es
importante mencionar que, en Guatemala, si se exige la presentacion de la documentacion que
legalmente respalde y evidencie el cambio de nombre o domicilio del titular de un registro de
marca o solicitud en trdmite, exigencia que radica en la importancia de comprobar
fehacientemente que los actos que se pretenden registrar, efectivamente hayan sucedido y se
hayan dado en observancia de los requisitos que, para su realizacion, demanda la ley. El
argumento anterior encuentra su respaldo en los resultados de las encuestas realizadas, donde
se determind que, a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, la supresion del requisito
de exigencia de documentacion que respalde un cambio de nombre y/o direccién solicitada,

pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud.

Asi pues, la prohibicion de exigir la presentacion de dicha documentacion, més alla de
simplificar la gestion de este tipo de diligencias, desprovee de certeza juridica esta clase de
tramite, pues ordena que la autoridad competente tenga por suficiente la sola manifestacion
que el solicitante haga dentro del formulario respectivo, sin contar con ningun certificado o
documento que soporte su peticién y compruebe que, de acuerdo a las leyes aplicables, el
cambio efectivamente se realizd. En este sentido, cabe mencionar que se verificé que El
Salvador, Costa Rica y Nicaragua obviaron esta disposicion y contindan solicitando el
documento pertinente que haga constar la veracidad del cambio requerido e, incluso, Costa
Rica y Nicaragua demandan que el mismo se presente autenticado o legalizado, si proviene

del extranjero.

En lo que concierne a cambios de titular en registros marcarios y solicitudes en tramite, se
determind que las disposiciones que actualmente se aplican y las que se deben implementar,
son basicamente similares entre si y coinciden en su mayoria con las establecidas para las
peticiones de cambio de nombre y domicilio en la persona del titular, con el agregado que el

Tratado deja abierta la posibilidad para que las Partes Contratantes requieran el
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acompafiamiento del contrato o documento de cesion que corresponda, para respaldar la
peticion y que el mismo sea legalizado, por lo que la legislacion guatemalteca resultaria

inalterada en este sentido.

Adicionalmente, se verifico que la normativa en cuanto a renovaciones, vigencia de registros
marcarios y correccion de errores en registros marcarios y solicitudes en tramite, es similar
entre lo que prevé la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y el Tratado sobre el
Derecho de Marcas, por lo que no existe cambio o reforma significativa a realizar con
relacion a este tema. Al respecto, no se determinaron hallazgos en los paises consultados que
se consideren importantes discutir en el presente apartado.

Finalmente, se hace necesario connotar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas deja
abierta la posibilidad para que toda Parte Contratante, al momento de aprobar y ratificar su
contenido, efectle las reservas que considere pertinentes respecto a los requisitos Yy
prohibiciones estipuladas por el Tratado, para que, dentro de su legislacién, no se verifique

determinada disposicion contenida en el Tratado.

En tal sentido, cabe mencionar ninguno de los paises consultados efectud reserva alguna al
momento de efectuar el depdsito del instrumento que aprueba o ratifica el Tratado sobre el
Derecho de Marcas ante la autoridad competente. Guatemala, por su parte, conforme
Notificacion nimero 59 de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Unicamente
hizo una reserva indicando que las disposiciones contenidas en el Tratado seran aplicadas a
las marcas tridimensionales, por estar reconocidas en la legislacion guatemalteca. No
obstante, no manifestd ninguna reserva en lo que corresponde a documentos de poder,
requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos, auxilio de abogado en peticiones
para diligenciar procedimientos administrativos, entre otros, reservas que hubiera sido
importante analizar detenidamente y efectuar, para que la implementacion del Tratado a la

legislacion guatemalteca fuera mas sencilla y realista.
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Conclusiones

1. El Derecho de Marcas, es la rama del Derecho Privado que comprende los principios,
instituciones y normas juridicas que regulan la proteccion de los intereses de personas
individuales y juridicas, nacionales y extranjeras, creadoras de signos distintivos
denominados marcas, las cuales pueden consistir en palabras, letras, cifras, figuras,
etiquetas, olores, sonidos, lineas, escudos, vifietas, entre otros elementos, y la
combinacion de los mismos, que sean lo suficientemente distintivas para diferenciar en
el mercado los productos que fabrican o servicios que prestan sus creadores, de
productos y/o servicios anadlogos de la competencia, hecho del que deriva la
importancia de su registro ante las autoridades competentes, dado que la proteccién
conferida otorga a sus titulares exclusividad sobre el uso y explotacién de la marca
creada, por un tiempo determinado que puede ser extendido mediante renovacion, asi
como el derecho de ejercitar las acciones que sean necesarias para impedir que
cualquier tercero que no posea la autorizacion requerida, use, registre o explote una

marca idéntica o similar en grado de confusion, a la de su propiedad.

2. En Guatemala, el ordenamiento juridico que regula los principios, requisitos y
procedimientos necesarios para obtener la proteccion de una marca, ejercer su defensa
y realizar cualquier cambio respecto de su registro, es el Decreto Numero 57-2000 del
Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, norma juridica cuyas
disposiciones se encuentran vigentes y se aplican en el territorio guatemalteco desde el
uno de noviembre del afio dos mil a la presente fecha. La ley referida, en todas sus
disposiciones relacionadas con requisitos en procedimientos administrativos respecto a
marcas, demanda la observancia de diversos formalismos que son respetuosos de las
ordenanzas previstas por las normativas legales que, en Guatemala, regulan aspectos
generales en materia civil, mercantil y procesal, y cuyo proposito es revestir de
seguridad y certeza juridica todos los actos administrativos conocidos y resueltos por
la autoridad competente en Guatemala en lo que respecta a la Propiedad Industrial, es

decir, el Registro de la Propiedad Intelectual.

3. EIl Tratado sobre el Derecho de Marcas, es un instrumento internacional aprobado por

la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual en 1994, que no cumple con su
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objetivo de estandarizar los procedimientos administrativos relacionados con marcas,
dado que no prevé ninguna disposicion que sefiale cuales son las fases que debe
comprender cada una de las gestiones que sefala, ni el orden en que éstas se deben
observar. Mas bien, este instrumento internacional intenta armonizar y estandarizar lo
gue respecta a requisitos a ser exigidos en las gestiones sefialadas, pero, aun asi, no los
uniformiza, dado que cada Parte Contratante tiene libertad de exigir todos o solamente
algunos de los requisitos que el Tratado prevé para cada gestion, por lo que, si bien es
cierto, los solicitantes tendran una idea de qué es lo que cada Oficina de Marcas les va
a solicitar, nunca tendréa certeza en cuanto a cuales seran los requisitos especificos que

cada autoridad les va a exigir y su namero.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas tiende a desproveer de seguridad y certeza
juridica los procedimientos administrativos relacionados con marcas que se llevan a
cabo ante las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes de dicho Tratado,
mediante la supresion de formalismos en formularios, documentos, actos y contratos
gue hayan de ser presentados ante las autoridades competentes, para hacer constar y
respaldar las gestiones que se pretenden registrar. Ademdas, mediante la
estandarizacion que propone, deja de fuera requisitos que son Utiles para la apropiada
proteccion de una marca, tendiendo a afectar no sélo a los usuarios, sino también el
desempefio del Registro de la Propiedad Intelectual en el diligenciamiento de los
procedimiento administrativos que, con relacion a marcas, se someten a su

conocimiento.

Las jurisdicciones estudiadas efectuaron reformas en su legislacion aplicable para la
implementacion de algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de
Marcas, asi como cambios en la organizacion de sus Oficinas de Marcas. Sin
embargo, existe diferencia entre los procedimientos administrativos que, con relacién
a marcas, se observan en cada pais, asi como en el nimero de requisitos exigidos en
cada procedimiento, dada la libertad que se tiene de elegir todos o algunos de los
requisitos que preve el Tratado sobre el Derecho de Marcas, por lo que no existe

uniformidad ni estandarizacién entre Partes Contratantes.

La implementacion de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de

Marcas a la legislacion guatemalteca aplicable en materia de Propiedad Industrial
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representa un reto para el Estado de Guatemala, dado que la estandarizacion y
antiformalismo propuestos por el Tratado, conlleva efectuar una serie de reformas que
deben afectar la ley especifica de marcas, pero también tomar en cuenta las
disposiciones legales supletoriamente aplicables a la misma. A la vez, incorpora
novedades que derivan en la necesidad de adquirir la infraestructura material y
tecnologica necesarias para adecuarlas dentro del funcionamiento de la actividad
registral, lo cual implica también necesidad de contratacion y capacitacion de personal
y la consecuente obtencidn de recursos publicos para poder ejecutar los cambios a
efectuar.

Las similitudes compartidas entre la Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el
Derecho de Marcas, atienden esencialmente a los requisitos a ser exigidos en lo que
respecta a cambios de nombre, domicilio y titular de una marca registrada o solicitud
en trdmite, asi como a la vigencia de un registro marcario, su renovacion y cualquier
correccion que sea necesario efectuar, salvo algunas diferencias detectadas,
especialmente en lo que respecta a la documentacion a ser requerida los
procedimientos de cambio de nombre, domicilio y titular de una marca registrada o

solicitud en tramite.
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Recomendaciones

1. Para efectuar las reformas legislativas que sean necesarias para la implementacién del
Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Congreso de la Republica de Guatemala debe
tomar en cuenta la opinién de las autoridades del Ministerio de Finanzas Publicas,
Registro Electronico de Poderes del Archivo General de Protocolos adscrito a la Corte
Suprema de Justicia, Ministerio de Economia y su dependencia denominada Registro
de la Propiedad Intelectual, asi como de la Camara Guatemalteca de la Propiedad
Intelectual, a fin de que los cambios que haya de sufrir la legislacion actualmente
aplicable adopten lo dispuesto por el Tratado, mas no contrarien lo preceptuado por el
conjunto de leyes que son aplicables en esta materia, ademas de la Ley de Propiedad
Industrial y su Reglamento, y que, adicionalmente, los cambios propuestos sean
congruentes y posibles de llevar a cabo o implementar de una forma realista, en el

menor tiempo posible.

2. Dentro de los proyectos de reforma que se han elaborado para sugerir al Congreso de
la Republica de Guatemala los cambios a efectuar, las autoridades del Registro de la
Propiedad Intelectual de Guatemala deben trabajar en un proyecto de presupuesto que
incluya la estimacion de los recursos humanos, materiales y tecnologicos que habran
de ser necesarios para la implementacion y aplicacion adecuada de lo que dispone el
Tratado sobre el Derecho de Marcas en todos los procedimientos administrativos
relacionados con marcas que sean sometidos a su conocimiento, y presentar dicho
proyecto al Ministerio de Finanzas Publicas y, subsecuentemente, al Congreso de la
Republica de Guatemala, no s6lo para su discusion y aprobacién, sino también para
que exista una conciencia real del apoyo que es necesario brindar al Registro para
enfrentar los retos planteados por la adopcion del Tratado sobre el Derecho de Marcas,

por el Estado de Guatemala.

3. Es importante que el Congreso de la Republica de Guatemala, conjuntamente con las
autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual y Ministerio de Economia,
analicen las ventajas y desventajas de adoptar en su totalidad todas y cada una de las
disposiciones legales que comprende el Tratado sobre el Derecho de Marcas y
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determinar si aun es posible realizar las reservas que consideren pertinentes por
contravenir el ordenamiento juridico interno de Guatemala o bien, efectuar una

adopcion parcial de las disposiciones que prevé el Tratado referido.

Si bien recibir solicitudes de registro inicial multiclase para marcas es una obligacion
ante la que ahora esta el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, y que no
obstante todavia no observa, es importante que sus autoridades evallen la pertinencia
de mantener vigente el sistema uniclase o monoclase, para no afectar a todas aquellas
personas individuales y juridicas, nacionales y extranjeras, que no Se encuentren
interesadas en enfrentar los riesgos que la presentacion de una solicitud multiclase

propone.

Dentro de las reformas a llevar a cabo a la Ley de Propiedad Industrial, seria
importante que el Congreso de la Republica de Guatemala, en conjunto con las
autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economia y con la
participacion y opinién de la Camara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual,
evaluaran la viabilidad de regular el tema relacionado con las busquedas
retrospectivas, previo a promover una solicitud de registro inicial de marcas, pues aun
cuando no existe obligatoriedad de efectuarlas, ni el Tratado preve un requisito en tal
sentido, todo aquel que consulte la Ley de Propiedad Industrial, especialmente si ya no
sera obligatorio el auxilio de abogado, sepa que existe un mecanismo que permite
anticipar la disponibilidad de uso y registro de una marca y lo aproveche, con lo que se
esperaria reducir de alguna manera el nimero de expedientes de registro inicial que no
pasan de la fase de examen de fondo, por existir derechos registrados a favor de
terceros que bloquean la posibilidad de registrar la marca de interés en el territorio
guatemalteco o, en todo caso, buscar alternativas, estrategias u opciones para evitar

que la marca a registrar sea objetada por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

Dentro de las reformas a llevar a cabo para la implementacion del Tratado sobre el
Derecho de Marcas, es importante que se tomen en cuenta los articulos 5, 7, 14, 15,
18, 22, 23, 24, 25, 27, 31 al 34, 38, 41, 42, 47, 64 y 215 de la Ley de Propiedad
Industrial, asi como los articulos 3, al 6, 12, 13, 16 al 20 del Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial, a modo de verificar todas las disposiciones legales susceptibles

de ser modificadas por la incorporacion del Tratado a nuestra legislacion.
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Cuadro de Cotejo I:

UNIDADES DE ANALISIS

Indicadores

Ley de Propiedad Industrial
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas

1. Representacion

Para solicitantes con sede o domicilio dentro de Guatemala:
-Acuerdo Gubernativo de nombramiento; certificacion de acta de toma de
posesion de cargo; certificacion de acuerdo de adjudicacion de cargo; acta

notarial de nombramiento; testimonio de escritura publica de mandato,
debidamente inscrito ante el Registro Electronico de Poderes del Archivo
General para Protocolos de la Corte Suprema de Justicia;

Para solicitantes con sede o domicilio fuera de Guatemala:
-Testimonio de escritura publica de mandato, nombramiento que
necesariamente debe recaer en un abogado colegiado activo en la Republica de
Guatemala.

Puede recaer en cualquier persona, siempre que esté admitida como
representante ante la Oficina de Marcas, no necesariamente tiene que
ser un profesional del Derecho.

El nombramiento debe otorgarse por escrito, mediante el uso de
formularios o comunicaciones denominados “poder”, cuyos requisitos
maximos son los siguientes:

-Nombre de la persona que efectta el nombramiento;

-Nombre, direccién, nimeros de teléfono y telefacsimil del
representante;

-Solicitudes y/o registros que comprende el poder;
-Alcances del poder;

-Firma o sello del poderdante, siendo prohibido exigir la legalizacién
de tal firma;

-Nombre del poderdante y la fecha en que otorgd su firma o estamp6
su sello;

-Indicacion si se acompafian hojas adicionales o anexos;

-Presentacion en el idioma admitido por la Oficina de Marcas.




2. Requisitos Solicitud
Registro Inicial

-Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha
representacion: Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante;
tratdndose de personas juridicas, la razén o denominacion social, nombres y
apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso;

-Lugar de constitucion, cuando el solicitante fuese una persona juridica;

-La marca cuyo registro se solicita y una reproduccion de la misma, cuando se
trate de marcas figurativas o mixtas;

-Traduccion simple de la marca, cuando conste de términos escritos en idioma
distinto al espafiol;

-Enumeracién de los productos o servicios que distinguira la marca, con
indicacion del niimero de clase;

-Reservas o renuncias que correspondan. -Cuando la marca tuviera uno o mas
colores especiales que es reservan, la solicitud indicara el color o colores
reservados. Si el solicitante no deseare hacer reservas sobre representacion
grafica o color especificos, la marca se presentara en escritura normal mediante
letras, cifras y/o signos de puntuacion mecanograficos en mayusculas y/o
mindsculas;

-Pais de origen del signo;

-Si se invoca prioridad, pais, fecha de presentacion y nimero de la solicitud

prioritaria, acompafiando copia certificada de la solicitud prioritaria, la cual

esta exenta del requisito de legalizacion, pero si debe ir acompafiada de una
traduccion jurada, en caso de encontrarse redactada en idioma distinto al

espafiol. La prioridad también puede invocarse en cualquier momento, hasta

dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la
prioridad. La certificacion del documento de prioridad también puede
presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de
vencimiento de la prioridad;

-Cuando se solicite la inscripcion de una marca denominativa con grafia, forma
o color especiales, 0 en el caso de una marca figurativa o mixta, cuatro
reproducciones de la misma en sobre adjunto;

-Peticion de registro;

-Designacion del Estado del que sea nacional el solicitante, del Estado
en el que tenga su residencia, y del Estado en que tenga un
establecimiento industrial o comercial real o efectivo;

-Solicitantes que sean personas juridicas, designacion de su naturaleza
juridica y el Estado y unidad territorial de dicho Estado, en virtud de
cuya legislacion haya sido constituida la persona juridica;

-Si el solicitante actta en calidad de representante, designacion de su
nombre y direccidn, asi como referencia del poder del que se trate, en
caso éste ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;

-Domicilio legal dentro del territorio de la Parte Contratante;

-Si se invoca prioridad, declaracion reivindicandola, indicaciones y
pruebas que soporten dicha declaracion;

-Si se invoca proteccion derivada de la exhibicion de productos y/o
servicios en una exposicion, declaracion al efecto, acompafiando
pruebas de soporte;

-Declaracion en cuanto a si la marca se desea registrar en caracteres
estandar;

-Si se desea reivindicar colores que componen la marca, declaracion
en tal sentido, indicando las partes principales en las que figura cada
color reivindicado;

-Declaracién en cuanto a si se trata de una marca tridimensional, en
caso lo sea;

-De una a cinco reproducciones de la marca que se pretende registrar;
-Transliteracién de la marca o sus partes conducentes;

-Traduccién de la marca o de las partes conducentes redactadas en
idioma distinto al aceptado por la Oficina de Marcas;




-Lugar para recibir citaciones y notificaciones;
-Lugar y fecha de la solicitud,;

-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, asi como
el sello de éste;

-Comprobante de pago de la tasa establecida;

-Anexar el documento que acredita la representacion correspondiente, en caso
el compareciente actde en nombre del solicitante. Guatemala admite la figura
del Gestor Oficioso, quien debera ser abogado, y debera prestar una garantia
suficiente determinada por el Registro o bien, presentar el documento que
acredita su personeria, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de la notificacion que le requiere la satisfaccion de la garantia o la acreditacion
de la representacion.

-Designacion de los productos y/o servicios que se pretenden amparar
con la marca a registrar, consignando en cada grupo el nimero de
clase a la que corresponde;

-Firma del solicitante o de su representante;

-Declaracion de intencidn de uso y/o de uso efectivo, segln
exigencias de la Oficina de Marca;

-Pago de las tasas correspondientes;

-Redaccion de la solicitud en el idioma aceptado por la Oficina de
Marcas de que se trate.

3. Requisitos minimos para
asignacion de fecha de
presentacion de Solicitud de
Registro Inicial

-Que contenga la informacidn necesaria para identificar al solicitante o su
representante, asi como direccion para recibir notificaciones en el pais.
-Que indique la marca cuyo registro se pretende, incluyendo una reproduccion
de la misma.

-Indicacion de los productos o servicios que distinguira la marca.

-Que se acompafie el recibo de pago de la tasa de presentacion.

-Indicacion expresa o implicita de la intencion de registrar una marca;
-Datos que permitan establecer la identidad del solicitante;
-Indicaciones para contactar por correo al solicitante 0 a su

representante, si lo tuviera;

-Una reproduccion clara de la marca que se pretende registrar;
-Listado de productos y/o servicios que se pretenden amparar;
-Cuando fuere aplicable, declaracion de intencion de uso de la marca y/o
declaracién de uso efectivo de la marca, junto con las pruebas aplicables
y debidamente firmadas por la persona que exija la Parte Contratante, ya
sea exclusivamente el solicitante o bien, su representante.

-El pago de la tasa de presentacidn, si esta obligacion hubiere estado
vigente al momento en que la Parte Contratante respectiva, se haya
adherido al Tratado.

4. Procedimiento Registro
Inicial

-Presentacion de solicitud;

-Examen de forma, para determinar si la solicitud cumple con los requisitos
previstos por la ley. En caso de no cumplirlos, se emite requerimiento para que
el solicitante subsane las omisiones u errores respectivos, dentro del plazo de
un mes, bajo apercibimiento que, de no evacuar la audiencia, se tendra por
abandonada la solicitud;

Un procedimiento de registro de marcas, no se encuentra regulado
como tal.

Sin embargo, en todo procedimiento de registro de marcas multiclase,
debe aceptarse la division de una solicitud, a peticion del solicitante,
siempre que se solicite antes del registro de la marca respectiva,
durante el proceso de oposicion a la misma, o durante el




-Examen de fondo, para determinar si la marca solicitada incurre en alguna de
las prohibiciones sefialadas por la ley. En caso afirmativo, el Registro emite
una objecion citando los motivos en los cuales fundamenta su resolucién,
confiriendo al solicitante un plazo de dos meses para que presente sus
argumentaciones, bajo apercibimiento que, de no pronunciarse al respecto, se
tendra por abandonada la solicitud;

-Desvanecidas las objeciones 0 no habiendo encontrado ninguna, se procede a
la emision del edicto de la solicitud, el cual debe ser publicado dentro de los
seis meses siguientes a la fecha de su notificacion;

-Publicacion de edicto una sola vez en el Boletin Oficial del Registro de la
Propiedad Intelectual;

-Periodo de oposicion de dos meses, contados a partir del dia siguiente de
efectuada la publicacion del edicto;

-Si no hay oposicidn, emision de la autorizacion para efectuar el pago de la tasa
de inscripcion;

-Pago de la tasa de inscripcion, dentro del mes siguiente a su notificacion;

-Inscripcidn de la marca y emision del certificado.

procedimiento de un recurso promovido en contra de la decision de
continuar el tramite de registro de esa marca.

El resultado de dicha division, es la creacion de una o mas solicitudes
fraccionarias, distribuyendo entre ellas los productos y/o servicios
consignados en la solicitud inicial.

5. Requisitos y Procedimiento
Oposicion

Requisitos:

-Indicacion del nimero de expediente de registro inicial y marca, en contra de
la cual se formula la oposicion;

-Designacion del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad a la que
el escrito va dirigido;

Nombres y apellidos completos del opositor o de su representante, su edad,
estado civil, nacionalidad, profesién u oficio, domicilio y lugar sefialado para
recibir notificaciones;

-Indicacion del abogado colegiado, bajo cuya direccién y auxilio actia el

El Tratado sobre el Derecho de Marcas no regula disposicién alguna
en cuanto a requisitos o procedimientos de la oposicion que cualquier
tercero puede presentar en contra de una solicitud de registro inicial
de marca.




opositor;

-Si la persona que comparece a plantear la oposicidn lo hace en representacion
de otra, dicho representante debe indicar la calidad con que actda y acreditar
debidamente su representacion, con el documento que para el efecto amerite el
caso concreto;

-Explicacion de los hechos o argumentos en que se fundamenta la oposicion,
reproduccion de la marca y designacion de los productos o servicios que
ampara;

-Fundamento de derecho;

-Individualizacion de los medios de prueba;

-Peticiones;

-Indicacion del nimero de copias que del escrito y documentos adjuntos, se
acompafian;

-Lugar y fecha;

-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, asi como su
sello.

Procedimiento:
-Presentacion del escrito de oposicion dentro del plazo de dos meses contados a
partir del dia siguiente de la publicacion del edicto de la marca objeto de la
oposicion;

-Admision de la oposicion y audiencia por el plazo de dos meses al solicitante,
contados a partir de la fecha de notificacion;

-Si el Registro de la Propiedad Intelectual lo estima necesario, periodo de
prueba de dos meses comunes a todas las partes;

-Resolucion de la oposicidn, dentro del mes siguiente al vencimiento de los
plazos previamente descritos.




6. Requisitos y Procedimiento
Cambio de Nombre

Requisitos:

-Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad,
estado civil, nacionalidad, profesion u oficio, domicilio;

-Si el solicitante es un representante, indicacion de la calidad con que actla y
acreditacion de su representacion, mediante el documento que amerite el caso
concreto;

-Lugar para recibir notificaciones;

-Nombre, razén social o denominacidn del titular registrado y el nuevo
nombre, razén social o denominacion de dicho titular, asi como su direccion;

-Individualizacién de la o las marcas afectas al cambio de nombre, con
indicacion de su nimero de registro o expediente, si se trata de marcas en
tramite de inscripcion;

Lugar y fecha de la solicitud,;

-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, asi como su
sello;

-Documento que acredita el cambio de nombre. Si es un documento
proveniente del extranjero, debe estar debidamente notarizado, legalizado vy,
ademas, traducido por traductor jurado autorizado en la Republica de
Guatemala, si se encuentra redactado en idioma distinto al espafiol;
-Anexar recibo de pago de la tasa correspondiente.
Procedimiento:

-Presentacion de la solicitud de cambio de nombre;

-Si cumple con los requisitos de ley, se procede a la emision del edicto de
cambio de nombre, para su publicacién por una Gnica vez en el Diario de

Centro América;

-Presentacion al Registro de la Propiedad Intelectual de un ejemplar de la

Requisitos:
-Nombre y direccién del titular, y domicilio legal, si lo tiene;
-Si el titular actia mediante representante, nombre y direccién del
mismo, asi como referencia del poder con el que actua, en caso éste ya
haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;

-Indicacion del cambio que se habra de registrar;

-Indicacion del nimero de expediente o registro de marca afecto al
cambio;

-Redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se
trate.

Procedimiento:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas no sefiala tramite
administrativo alguno para la inscripcion de cambios de nombre, por
lo que queda a criterio de cada Parte Contratante, definir el
procedimiento para llevar a cabo esta gestion.




publicacion efectuada;

-Anotacion del cambio de nombre en el asiento registral o en el expediente de
las marcas afectas;
-Emisién de las certificaciones de cambio de nombre correspondientes.

7. Requisitos y Procedimiento
Cambio de Titularidad

Requisitos:

-Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad,
estado civil, nacionalidad, profesién u oficio, domicilio;

-Si el solicitante es un representante, indicacion de la calidad con que actlia y
acreditacion de su representacion, mediante el documento que amerite el caso
concreto;

-Lugar para recibir notificaciones;

-Nombre, razén social o denominacion del titular registrado y del nuevo titular,
asi como su direccion;

-Individualizacion de la o las marcas afectas al cambio de titularidad, con
indicacion de su namero de registro o expediente, si se trata de marcas en
tramite de inscripcion;

Lugar y fecha de la solicitud,;

-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, asi como su
sello;

-Documento que acredita el cambio de titularidad. Si es un documento
proveniente del extranjero, debe estar debidamente notarizado, legalizado y,
ademas, traducido por traductor jurado autorizado en la Republica de
Guatemala, si se encuentra redactado en idioma distinto al espafiol;
-Recibo de pago de la tasa o tasas correspondientes.

Procedimiento:

Requisitos:
-Nombre y direccién del titular;
-Nombre y direccidn del nuevo propietario;

-Si el nuevo propietario es persona individual, indicacién del Estado
del que éste es nacional; y Estado en el que tenga un establecimiento
industrial o comercial;

-Si el nuevo titular es persona juridica, indicacion de su naturaleza
juridica y el Estado y unidad territorial dentro de éste, en virtud de
cuya legislacion se haya constituido la persona juridica;
-Nombre y direccion del representante del titular y del nuevo
propietario, si alguno actuare mediante representante, y referencia del
poder respectivo, en caso ya haya sido presentado ante la Oficina de
Marcas;

-Domicilio legal del titular, si lo tiene;

-Domicilio legal del nuevo titular,

Indicacion si el cambio de titularidad se dio por virtud de un contrato
o fusion;

-Indicacion del nimero de solicitud o solicitudes y/o registro o
registros marcarios afectos al cambio;

-Pago de la tasa correspondiente por la anotacion pertinente;

-Redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se




-Presentacion de la solicitud de cambio de titularidad;

-Si cumple con los requisitos de ley, se procede a la emision del edicto de
cambio de titularidad, para su publicacion por una Unica vez en el Diario de
Centro América;

-Presentacion al Registro de la Propiedad Intelectual de un ejemplar de la
publicacion efectuada;

-Anotacion del cambio de titularidad en el asiento registral o en el expediente
de las marcas afectas;
-Emisién de las certificaciones de cambio de titularidad correspondientes.

trate;

-Firma o sello del titular o del propietario;
-Posibilidad de exigir la documentacién que respalde el cambio de
titularidad a registrar, que incluya legalizacion de las firmas que
calzan el documento.

Procedimiento:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas no sefiala tramite

administrativo alguno para la inscripcion de cambios de titularidad
de marcas.

8. Requisitos y Procedimiento
Cambio de Direccién

La Ley de Propiedad Industrial actualmente vigente en Guatemala, no prevé
requisitos ni procedimiento alguno, para efectuar cambios de direccion del
titular de una marca.

Requisitos:
-Nombre y direccidn del titular, y domicilio legal, si lo tiene;
-Si el titular actia mediante representante, nombre y direccién del
mismo, asi como referencia del poder con el que actua, en caso éste ya
haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;

-Indicacion del cambio que se habra de registrar;

-Indicacion del nimero de expediente o registro de marca afecto al
cambio;

-Redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se
trate.

Procedimiento:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas no sefiala tramite
administrativo alguno para la inscripcion de cambios de direccion,
por lo que queda a criterio de cada Parte Contratante, definir el
procedimiento para llevar a cabo esta gestion.




9. Requisitos y Procedimiento
Renovacion

Requisitos:

-Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo
represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesion u oficio, domicilio;

-Si el compareciente es un representante, indicacion de la calidad con que actta
y acreditacion de la misma, acompafiando el documento que compruebe su
nombramiento como representante;

-Lugar para recibir notificaciones;

-Individualizacién de la marca a renovar y su nimero de registro;

-Lugar y fecha de la solicitud,;

-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, asi como su
sello;

-Anexar recibo de pago de la tasa correspondiente.
Procedimiento:
-Presentacion de la solicitud, conforme los requisitos que sefiala la ley;

-Anotacion de la renovacion en el asiento registral de la marca correspondiente
y emision del certificado de renovacion.

Requisitos:
-Indicacion de que se solicita la renovacion de un registro marcario;
-Nombre y direccion del titular;
-NUmero de registro de la marca que se pretende renovar;

-Fecha de presentacién de la solicitud de registro inicial de la marca a
renovar, o bien, fecha en que la marca en cuestion se registro;

-Nombre y direccion del representante del titular, si estuviere
actuando a través de un representante e indicacion de la referencia del
poder, en caso ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;

-Si se permiten renovaciones parciales, indicacion de los productos
y/o servicios que se pretende renovar o de aquéllos respecto de los
cuales no se solicita la renovacion, precedidos por el nimero de clase
a la que corresponden;

-Si se permite que la renovacion sea gestionada por persona distinta al
titular de la marca o su representante, nombre y direccion de esa
persona;

-Firma del titular, su representante o de la persona distinta a ellos que
esté gestionando la renovacion;

-Pago de la tasa de renovacion respectiva;

-Redaccion de la solicitud en el idioma aceptado por la Oficina de
Marcas.

Procedimiento:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas no establece procedimiento
alguno relacionado con renovaciones de marcas.




10. Duracién y Renovacion de

Los registros marcarios tienen vigencia por diez afios, contados a partir de su

Los registros marcarios tienen vigencia por diez afios y la duracién de

Registros fecha de inscripcion, vigencia que es renovable por periodos iguales y cada periodo de renovacion sera de diez afios.
sucesivos de diez afios, contados a partir de la fecha del vencimiento que
antecede.
11. Requisitos y Requisitos: Requisitos:
Procedimiento Correccion
de Errores -Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo -Nombre y direccion del titular del registro;

represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesion u oficio, domicilio;
-Si el compareciente es un representante, indicacion de la calidad con que actda
y acreditacion de la misma, acompafiando el documento que compruebe su
nombramiento como representante, con observancia de los requisitos que para
el efecto, exige la ley;
-Lugar para recibir notificaciones;

-Individualizacién del error a corregir, acompafiando, ademas, los documentos
gue sean necesarios para corroborar el error incurrido;

-Lugar y fecha de la solicitud,;

-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, asi como su
sello;

-Anexar recibo de pago de la tasa correspondiente, si fuere el caso.
Procedimiento:
-Presentacion del escrito en observancia de los requisitos que sefiala la ley;

-Correccion del error en el asiento registral de la marca correspondiente y
emision de una certificacion que acredita la correccion.

-Nombre y direccidn del representante del titular, si en caso actia a
través de dicha figura e indicacion de la referencia del poder, si ya ha
sido presentado con anterioridad ante la Oficina de Marcas;
-Domicilio legal del titular, si lo tuviere;

Indicacion del nimero de registro de la marca en la cual deba
efectuarse la correccion;

-Indicacion del error a corregir y la correccion a efectuar;
-Firma del titular o de su representante;
-Redaccion en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas;
-Pago de la tasa correspondiente, seglin corresponda.
Procedimiento:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé procedimiento
especifico alguno para llevar a cabo este tipo de gestion.




Cuadro de Cotejo I1:

UNIDADES DE ANALISIS

INDICADORES

EL SALVADOR

CosTARICA

PANAMA

NICARAGUA

1.

Legislacion
consultada

- Cadigo Civil, aprobado por
Decreto Legislativo No. 7, Republica
de El Salvador.

- Decreto Legislativo 868, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos,
Republica de El Salvador.

- Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, No. 7978, Republica
de Costa Rica.

-Ley No. 63 del Congreso
Constitucional de la Republica de
Costa Rica, Codigo Civil.

- Reglamento de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos,
Decreto Ejecutivo No. 30233-J,
Republica de Costa Rica.

- Cadigo Civil, Republica de Panama.
- Codigo Judicial, Republica de Panama.

- Decreto Ejecutivo No. 7, por el cual se

reglamenta la Ley No. 35, por la cual se

dictan disposiciones sobre la Propiedad
Industrial, Republica de Panama.

- Ley No. 29, por la cual se dictan
Normas sobre la Defensa de la
Competencia y se adoptan Otras Medidas,
Republica de Panama.

- Ley No. 35, por la cual se dictan
Disposiciones sobre la Propiedad
Industrial, Republica de Panama.

- Ley No. 45, Normas sobre Proteccién al

Consumidor y Defensa de la Competencia

y Otra Disposicion, Republica de
Panama.

- Cadigo Civil, Republica de Nicaragua.

- Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, Republica de
Nicaragua.

2.

Representacion

La representacion debe ser ejercida
por un abogado, facultado para
actuar como apoderado y ejercer en
el territorio salvadorefio.

Si el solicitante no tiene domicilio o
establecimiento permanente en el

Cualquier persona, sin necesidad

de ser abogado, puede actuar como

apoderado y ejercer la
representacion.

Si el solicitante no tiene domicilio
0 establecimiento permanente en el

La representacion debe ser ejercida por un
abogado, facultado para ejercer en la
jurisdiccién panamefia.

Si el solicitante no tiene domicilio o
establecimiento permanente en el pais,

La representacion debe ser ejercida por un
abogado, facultado para actuar como
apoderado y ejercer en el territorio
nicaragiiense.

Si el solicitante no tiene domicilio o

necesariamente debe designar apoderado

establecimiento permanente en el pais,




pais, necesariamente debe designar
apoderado.

Poderes otorgados en el pais, deben
constar por escrito; redactados en
esparfiol o traducidos al espafiol;
consignar datos de identificacion del
otorgante; datos de identificacion del
apoderado o representante;
facultades para representar al
solicitante en procedimientos de
registro de marca; firma del
otorgante, si es persona natural o de
quien represente a una persona
juridica. No se requiere de
legalizacion o autenticacion de
firmas, ni de ninguna otra
formalidad, siempre que el poder sea
otorgado mediante el uso del
formulario tipo para Poderes, que
establece el TLT. EIl Cédigo Civil
salvadorefio no exige formalidad
alguna para el otorgamiento y
validez del mandato o poder, por lo
que es suficiente el consentimiento
de las partes. En consecuencia, al
presentar un poder otorgado sin el
uso de formulario establecido por el
TLT, ante el Centro Nacional de
Registros, se hace necesaria la
legalizacién de firma de los
otorgantes.

Poderes otorgados en el extranjero,
deben cumplir los mismos requisitos

pais, necesariamente debe designar
apoderado.

Poderes otorgados en el pais,
deben constar por escrito;
redactados en espafiol o traducidos
al espafiol; consignar datos de
identificacion del otorgante; datos
de identificacion del apoderado o
representante; facultades para
representar al solicitante en
procedimientos de registro de
marca; fecha de otorgamiento;
firma del otorgante, si es persona
natural o de quien represente a una
persona juridica.

De acuerdo a su legislacion
interna, el poder debe constar en
un mandato y las firmas deben
estar legalizadas, como formalidad
minima. Adicionalmente, el
Cadigo Civil de Costa Rica,
preceptla que los poderes
generales o generalisimos, deben
otorgase en escritura publica y que
los poderes especiales otorgados
para un acto o contrato con efectos
registrales, igualmente deben
otorgarse en escritura publica.

Poderes otorgados en el extranjero,
deben cumplir los mismos
requisitos sefialados para los
poderes nacionales, es decir, se
mantiene la exigencia de

que, como ya se expreso, debe ser un
abogado facultado para ejercer en
Panama.

Poderes otorgados en el pais, deben
constar por escrito, redactados en espafiol
o traducidos al espafiol; consignar datos
de identificacion del otorgante; datos de
identificacion del apoderado o
representante; facultades para representar
al solicitante en procedimientos de
registro de marca; firma del otorgante, si
es persona natural o de quien represente a
una persona juridica. De conformidad
con el Cédigo Civil de Panama, los
mandatos expresos pueden darse por
instrumento publico o privado y aln de
palabra.

Poderes otorgados en el extranjero, deben
cumplir los mismos requisitos sefialados
para los poderes nacionales, sin ser
necesaria autenticacion, ni cadena de
legalizacion alguna.

Todo poder puede referirse a una 0 mas
solicitudes debidamente identificadas en
el poder o bien, hacer referencia general a
todas las solicitudes existentes o futuras
del otorgante.

Panaméa admite la figura de Gestor
Oficioso, para lo cual exige el pago de
una fianza a través de un certificado de

garantia por la suma establecida
reglamentariamente. Tal fianza es

necesariamente debe designar apoderado.

Poderes otorgados en el pais, deben
constar por escrito; redactados en espafiol
o traducidos al espafiol; consignar datos
de identificacion del otorgante; datos de
identificacion del apoderado o
representante; facultades para representar
al solicitante en procedimientos de
registro de marca; firma del otorgante, si
es persona natural o de quien represente a
una persona juridica. En este pais es
requerido que el documento cuente con
legalizacion de firmas y fecha de
otorgamiento. El Cddigo Civil de
Nicaragua exige que los poderes
generales sean otorgados en escritura
publica y, en el caso de poderes
especificos, no requiere formalidad en
particular. En consecuencia, se esta al
criterio que, para el efecto, exija el
Registro de la Propiedad Intelectual.

Poderes otorgados en el extranjero, deben
cumplir los mismos requisitos sefialados
para los poderes nacionales y, ademas,
debe cumplir con el requisito de
legalizacion de firmas y, posteriormente,
cadena de legalizacion hasta por el
Consulado de Nicaragua en el pais de que
se trate.

Todo poder puede referirse a una 0 mas
solicitudes debidamente identificadas en
el poder o bien, hacer referencia general a
todas las solicitudes existentes o futuras




sefialados para los poderes legalizacion de firmas. devuelta al presentar al acreditar la del otorgante.

nacionales, tomando en cuenta que, representacion mediante el documento
si es un poder que no ha sido Todo poder puede referirse a una o pertinente, para lo cual se concede el Nicaragua admite la figura de Gestor
otorgado mediante formularios tipo, mas solicitudes debidamente plazo de dos meses, prorrogables de Oficioso, siempre que sea abogado y que
debe cumplir con el requisito de identificadas en el poder o bien, manera automatica por un mes mas, a de garantia suficiente a criterio del
legalizacion de firmas vy, hacer referencia general a todas las peticion del solicitante previo al Registro de la Propiedad Intelectual. El
posteriormente, cadena de solicitudes existentes o futuras del | vencimiento del plazo de los dos meses plazo que se concede para acreditar el
legalizacion hasta por el Consulado otorgante. inicialmente concedidos. poder correspondiente para actuar dentro
de El Salvador en el pais de que se ) ) ] del tramite es de dos meses, contados a
trate o bien, legalizacién mediante Costa Rica admite la figura del partir de la notificacion de admision de la
apostilla. Gestor Oficioso, mediante la agencia oficiosa, momento en el cual la

presentacion de una fianza o
Todo poder puede referirse a una o | garantia acompaiiada a la solicitud.

fianza es cancelada.

mas solicitudes debidamente Todo interesado debera ratificar lo
identificadas en el poder o bien, actuado dentro del plazo de un
hacer referencia general a todas las mes, si es costarricense, o tres
solicitudes existentes o futuras del meses, si fuere extranjero,
otorgante. contados desde la fecha de

presentacion de la solicitud.
El Salvador admite la figura del
Gestor Oficioso, quien debe ser

abogado y debe presentar una fianza
personal o una fianza en efectivo.

Presentacion de la solicitud ante el Presentacién de solicitud ante el Presentacion de solicitud ante la Presentacion de solicitud de registro
Centro Nacional de Registros, la cual | Registro de Propiedad Industrial, Direccion General del Registro de la inicial ante el Registro de la Propiedad
debera contener: la cual debera contener: Propiedad Industrial - DIGERPI, Intelectual, la cual debera contener un
exclusivamente formulada por un petitorio que incluira:
3. Requisitos Solicitud | -Designacion de la autoridad a la que -Nombre y direccion del abogado, independientemente si el
Registro Inicial va dirigida; solicitante; solicitante es persona individual o -Nombre y direccidn del solicitante;
juridica. El formulario de solicitud
-Nombre, razén social o -Lugar de constitucion y domicilio incluiré lo siguiente: -Lugar de constitucion y domicilio del
denominacidn, nacionalidad, del solicitante, cuando sea persona solicitante, cuando fuese persona juridica;

domicilio y demas generales del -Nombre, domicilio y nacionalidad del




solicitante, asi como el nombre,
profesién y domicilio del
representante legal o mandatario,
cuando sea aplicable;

-Marca cuyo registro se solicita,
siendo necesario adherir un modelo o
ejemplar;

-Traduccion simple de la marca, si se
encuentra constituida por términos
en idioma distinto al espafiol;

-Lista de los productos o servicios
que distinguira, con indicacion de la
clase a que correspondan;

-Indicacion de las reservas que se
hagan con relacion al tipo de letra,
color o combinacién de colores,
disefios o caracteristicas de la marca;

-Indicacion concreta de lo que se
pide;

-Direccion para recibir
notificaciones;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma
del solicitante, apoderado o
representante legal;

-Fotocopia certificada del poder
legalmente otorgado, si la solicitud
se hace mediante mandatario. Sila
personeria ya esta acreditada ante la

juridica;

-Nombre del representante legal, si
es el caso;

-Nombre y direccion del
apoderado en el pais, cuando el
solicitante no tenga domicilio ni
establecimiento mercantil real y

efectivo en el pais;

-Marca cuyo registro se solicita y
un ejemplar de la misma, si posee
grafia forma o color especial;

-Traduccién de la marca, si no se
encuentra escrita en idioma
espafiol;

-Lista de los productos o servicios
a amparar, agrupados por clases
segun Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios de Niza,
indicando, ademés, el nimero de
clase;

-Comprobante de pago de tasa
establecida, efectuando un pago
adicional por cada clase en que se
solicite el registro;

-Solicitantes podran gestionar por
si mismos, con el auxilio de un
abogado o mediante mandatario.
Si es mandatario, debe presentar
poder que, si se encuentra inscrito

solicitante. Si es persona juridica, lugar
de constitucion y datos de inscripcion, si
corresponde;

-Nombre y domicilio del apoderado legal
y, cuando sea el caso, la referencia de
inscripcion en el Registro de Poderes;

-Designacion de un domicilio en la
Republica de Panama, para los
solicitantes con domicilio en el

extranjero, para fines de notificaciones
administrativas o judiciales que guarden
relacion con la marca;

-Denominacidn y/o disefio de la marca,
tal como sera usada en el mercado;

-Productos o servicios para los cuales se
desea registrar la marca, conforme al
Arreglo de Niza, con indicacidn del

niimero de la o las clases;

-Reivindicacion de un derecho de
prioridad, cuando proceda, acompafiada
de una copia de la solicitud prioritaria,
con la conformidad certificada por la
Oficina de Propiedad Industrial que
hubiese recibido dicha solicitud. Dicha
copia certificada esta exenta de toda
legalizacion y debe ser acompafiada de
una traduccion simple, en caso de no estar
redactada en idioma espafiol. La
prioridad puede invocarse con la
solicitud, o dentro de los seis meses

siguientes a la presentacion de la misma

-Nombre del representante legal, cuando
fuera el caso;

-Nombre y direccién del apoderado en el
pais, cuando se hubiera designado, siendo
necesario designarlo si el solicitante no
tiene domicilio ni establecimiento en el
pais;

-Marca cuyo registro se solicita;

-Una reproduccién de la marca en cuatro
ejemplares, cuando tenga grafia, forma o
color especial o fuere marca figurativa,
mixta o tridimensional;

-Lista de productos o servicios para los
cuales se deseas registrar la marca,
agrupados por clases conforme la
Clasificacion Internacional de Productos
y Servicios, indicando, ademas, el
nlimero de cada clase;

-Firma del solicitante o de su apoderado;

-Acompafiar el poder o documento que
acredita la representacion, segun sea el
caso;

-Nombre de un Estado de que sea
nacional el solicitante, si es nacional de
algun Estado, nombre de un Estado en

que el solicitante tenga su residencia, si la

tuviere, y el nombre de un Estado en que
el solicitante tenga un establecimiento

industrial o comercial real y efectivo, si lo




Oficina de Marcas, indicacion en la
solicitud de la fecha y nimero de
registro del poder;

-Si el solicitante desea invocar
prioridad con base en una solicitud
extranjera, debera hacerse una
declaracion expresa de prioridad y
copia certificada de la solicitud
prioritaria extendida por la Oficina
de Propiedad Industrial que haya
recibido la misma. Este documento
no requiere legalizacion, pero si debe
ser acompafiado de las respectivas
diligencias de traduccion ante un
notario, en caso de estar redactada en
idioma distinto al espafiol. Lo
anterior, dado que, en El Salvador,
no existe registro de Traductores. El
derecho de prioridad también puede
invocarse mediante declaracion
expresa presentada dentro de un
plazo de tres meses contados desde
la fecha de presentacion de la
solicitud. La copia certificada de la
solicitud prioritaria puede
presentarse dentro de un plazo de
treses meses contados desde la fecha
en que se presento la declaracion de
prioridad;

-Quince modelos o ejemplares de la
marca;

(El Salvador no exige el pago de tasa
de presentacién de solicitud de

en el Registro, deberd indicarse
expediente de la marca, nombre de
ésta y nimero de solicitud o
registro en que se encuentra;

-Si el solicitante desea invocar
prioridad con base en una solicitud
extranjera, debera acompafiar
declaracion de prioridad y copia
certificada de la solicitud
prioritaria y la conformidad de la
Oficina de Propiedad Industrial
que haya recibido dicha solicitud.
Este documento no requiere
legalizacion, pero si debe ser
acompafado de la respectiva
traduccion simple, en caso de estar
redactada en idioma distinto al
espafiol. La declaratoria de
prioridad también puede efectuarse
dentro del plazo de dos meses
contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud
nacional. La copia certificada de
la solicitud prioritaria puede
presentarse dentro de los tres
meses siguientes a la declaracion
de prioridad.

en Panamé;

-Anexar poder de abogado, cuando
corresponda, o indicacion de la referencia
del mismo, cuando ya estuviere inscrito
en el Registro de Poderes;

-Anexar una reproduccion de la marca en

dos ejemplares, si tuviere grafia, forma o

color especial, o fuese marca figurativa,
mixta o tridimensional;

-Traduccidn de la marca o de las partes
conducentes que correspondan;

-Transliteracion de la marca o de ciertas
partes de ella, cuando corresponda;

-Anexar declaracion de uso o intencién de
uso de la marca;

-Anexar declaracion reivindicando el
color o colores como caracteristicas
distintivas de la marca y/o la forma

tridimensional, cuando proceda;

-Anexar comprobante de pago de las tasas
y derechos correspondientes a la
publicacion, registro e inscripcion.

En cada solicitud s6lo podra pedirse el
registro de una marca, y ésta comprendera
productos o servicios incluidos en una o
varias clases, debidamente especificados.

tuviere;

-Declaracion de prioridad, acompafiando
una copia de la solicitud prioritaria,
certificada por la autoridad que la hubiere
recibido Dicho documento esté exento de
legalizacion y debe ser acompafiado de
una traduccién efectuada por un Notario
que de fe de su conocimiento del idioma
y que también haga constar que tiene un
periodo de ejercicio profesional superior a
diez afios, o por un intérprete nombrado
por él. La declaracion de prioridad
también puede hacerse dentro del plazo
de dos meses contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud nacional. La
copia certificada de la solicitud prioritaria
puede presentarse dentro de los tres meses
siguientes a la declaracion de prioridad;

-Comprobante de pago de tasa respectiva,
debiendo efectuar un pago
complementario por cada clase que se
solicite.

(No se requiere traduccion de la marca
solicitada constituida por términos
escritos en idioma distinto al espafiol.)




registro inicial de marca, toda vez
que, de conformidad con la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos,
dicho pago se efectda en la etapa
final del tramite, luego de establecer
que el signo cumple con los
requisitos de registrabilidad y no esté
comprendido en ninguna prohibicion
de registro. Se cobra arancel
adicional por cada clase en la que la
marca se pretenda registrar.)

4. Requisitos minimos para
asignacion de fecha de
presentacion de
Solicitud de Registro
Inicial

-Datos que permitan identificar al
solicitante o a su representante, asi
como direccion para recibir
notificaciones en el pais;

-Descripcion de la marca cuyo
registro se pretende;

-ldentificacion de los productos o
servicios que identificara la marca.

-Indicaciones que permitan
identificar al solicitante;

-Direccion o designacion de un
representante en el pais;

-Muestra de la marca cuyo registro

se solicita y una reproduccion de la

misma, en caso de contener grafia,
forma o color especial;

-Nombre de los productos o
servicios a amparar por la marca e
indicacion de la o las clases;

-Comprobante de pago de la tasa
correspondiente.

La Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012,

que reforma la Ley No. 35 por la cual se

dictan disposiciones sobre la Propiedad

Industrial, no prevé estipulacién alguna
con relacion a este tema.

-Indicacion expresa de que se solicita el
registro de una marca;

-Informacién suficiente para identificar al
solicitante;

-Marca cuyo registro se solicita, si fuese
s6lo denominativa, o una reproduccion de
la misma cuando tuviera grafia, forma o
color especiales o si se trata de una marca
figurativa, mixta o tridimensional;

-Lista de productos o servicios para los
cuales se desea registrar la marca;

-Comprobante de pago de tasa.

5. Procedimiento Registro
Inicial

-Presentacion de solicitud;

-Examen de forma, para verificar si
la solicitud cumple con los requisitos
de presentacion. De no ser asi, se le

confiere al solicitante un plazo de

-Presentacion de la solicitud en
cumplimiento de los requisitos
previamente sefialados;

-Registro tiene quince dias habiles,
contados a partir de la presentacion

-Presentacion de la solicitud ante la
DIGERPI, la cual expide un recibo
acreditativo de su depdsito;

-DIGERPI procede a examinar la
solicitud, para verificar que cumpla con

-Presentada la solicitud, el Registro de la
Propiedad Intelectual verifica si se
cumplieron los requisitos necesarios. En
caso contrario, requiere al solicitante
subsanar cualquier omision o deficiencia,
dentro de un plazo de dos meses para
efectuar la correccion, bajo




cuatro meses, para que subsane el
error u omision, bajo apercibimiento
de considerarse abandonada la
solicitud, si no cumple con lo
requerido;

-Examen de fondo, para verificar si
la marca incurre en alguna de las
prohibiciones previstas por la ley.
De ser asi, el Registro emite una

resolucion, indicando las objeciones

que impiden el registro de la marca,

y le confiere al solicitante un plazo

de cuatro meses para presentar sus
argumentaciones. Transcurrido el

plazo, si el solicitante no contesta o,
si habiéndolo hecho, el Registro

considera que subsiste la objecidn,

denegara la solicitud de registro. Si

la marca es idéntica o semejante a
otra marca o signo distintivo en
tramite de registro, el Registro la
dejara en suspenso hasta que se

resuelva la que se esta tramitando;

-Si no se encuentran obstéaculos a la
solicitud o superados los
encontrados, el Registro ordena la
publicacion de la solicitud en el
Diario Oficial y en uno de los diarios
de mayor circulacion, por tres veces,
dentro de un plazo de quince dias;

-Transcurridos dos meses después de
la primera publicacion en el Diario
Oficial, el solicitante presenta un

de la solicitud, para examinarla y
requerir que se subsane cualquier
error u omisién, dentro del plazo
de quince dias habiles, contados a
partir de la fecha de notificacion
para hacerlo, de lo contrario, se
considera abandonada la solicitud;

-Si la marca incurre en alguna
prohibicion de admisidn prevista
por la ley aplicable, se notifica al

solicitante las objeciones que

impiden el registro y se le confiere
un plazo de treinta dias habiles,
para presentar sus
argumentaciones;

-Si el examen de forma y fondo es
superado, el Registro ordena la
publicacion de la solicitud por tres
veces en el Diario Oficial, dentro
de un plazo de quince dias
contados a partir de la notificacion;

-Periodo de oposicion de dos
meses, contados a partir de la
primera fecha de publicacion de la
solicitud;

-De no haberse presentado ninguna
oposicion, el Registro procede a
registrar la marca, notificando
resolucidn al solicitante a fin de
que pague la tasa de inscripcion,
para lo cual tiene un mes, contado
a partir de la fecha de notificacion

los requisitos previamente sefialados. De
no cumplir con los requisitos sefialados,

se notifica al interesado, para que subsane
el error u omision dentro de un plazo de

tres meses, contado a partir de la

notificacion, bajo apercibimiento de tener
por abandonada la solicitud, si vence el

plazo conferido y no se subsana el error u

omision;

-Solicitante tiene derecho a pedir la
suspension del tramite de registro de su
solicitud, por una sola vez, previo pago de
la tasa respectiva. En caso una solicitud
no concluya su tramite en un plazo de
diez afios, contado desde la fechad de su
deposito, el solicitante debe abonar a la
DIGERPI una tasa de mantenimiento de
la misma;

-Verificado el examen de forma, se
procede a determinar si la solicitud
incurre en alguna de las prohibiciones de
fondo establecidas por la ley aplicable. Si
se determina que la solicitud si incurre en
alguna prohibicidn, se dicta resolucion
motivada, rechazando el registro
solicitado y ordenando el archivo de la
solicitud;

-Si se determina que la solicitud esta
conforme a derecho, se ordena su
publicacion por una sola vez en el

BORPI;

-Transcurrido un plazo de dos meses,

apercibimiento de tener por abandonada
su solicitud si no cumple con lo
requerido;

-Emision de edicto para publicacion en el
Diario Oficial La Gaceta, por tres veces,
dentro de un plazo de quince dias;

-Periodo de oposicion de dos meses,
contados a partir de la primera
publicacion de la solicitud,;

-Vencido el plazo de oposicidn, sin que se
haya presentado ninguna, el Registro
examina si la marca se encuentra
comprendida en alguna de las
prohibiciones previstas por la ley
aplicable. En caso de encontrar
objeciones, el Registro lo notifica al
solicitante, quien tiene un plazo de 2
meses contados a partir de la notificacion,
para presentar su contestacion. Si el
solicitante no presenta sus
argumentaciones o éstas no son
suficientes para desvanecer las
objeciones, el Registro denegara la
solicitud.

-Si las causas de negacién solo afectan a
alguno de los productos o servicios a
amparar, la denegacion podra relacionarse
s6lo a esos productos o servicios;

-Si no se encuentra ninguna objecion o si
las argumentaciones del solicitante son
suficientes para desvanecerlas, el Registro
procede a emitir un certificado haciendo
constar la titularidad y vigencia de la




escrito acompafiando las primeras
publicaciones de ambos diarios. Si
se presentan fotocopias de las
publicaciones, las mismas deben
presentarse debidamente
certificadas;

-Se califica nuevamente el
expediente y, si la publicacion se
present6 dentro del plazo legal y si
no hubo oposicion presentada en
contra de la marca, se ordena su
registro, previo pago de los derechos
de registro;

-El recibo de pago de los derechos de
inscripcion debe presentarse dentro
de un plazo legal de tres meses;

-Se califica el expediente y se
elabora el auto de inscripcion y el
certificado de registro.

de la resolucion;

-Emisién del certificado de
registro;

El solicitante podra dividir su
solicitud en cualquier momento del
tramite, a fin de separar en dos o
mas solicitudes los productos o
servicios contenidos en la lista de
la solicitud inicial. Cada solicitud
fraccionaria conserva la fecha de
presentacion de la solicitud inicial
y el derecho de prioridad, cuando
corresponda.

contado a partir del dia siguiente a la
publicacion de la solicitud, cualquier
persona puede presentar demanda de
oposicion al registro de la marca
solicitada;

-De no mediar demanda de oposicion, se
ordena el registro de la marca, mediante
resolucién motivada y se emite el
certificado correspondiente, el cual queda
en custodia de la DIGERPI, en su sistema
automatizado;

-DIGERPI publica en el BORPI una lista
de las marcas otorgadas;

-Cualquier interesado, previo pago de la
tasa que corresponda, puede solicitar una
copia autenticada de la resolucion que
ordena el registro de la marca y del
certificado correspondiente.

El solicitante o titular de una marca que
comprenda varias clases, puede separar la
solicitud en dos o mas solicitudes durante

el procedimiento de registro o de
oposicion al registro de la marca. La
solicitud separada serd independiente,
pero conservara la fecha de presentacion
de la solicitud inicial y el beneficio de
prioridad, si lo hubiere. Los tribunales
competentes son responsables de
autorizar la division de una solicitud de
registro inicial, durante el procedimiento
de oposicion.

marca;

-Dicho certificado es publicado en el
Diario Oficial La Gaceta o en el medio de
publicacion oficial del Registro.

El solicitante podra dividir su solicitud en
cualquier momento del tramite a fin de
separar en dos 0 mas solicitudes los
productos o servicios contenidos en la
lista de la solicitud inicial, pagando por
cada una la tasa establecida. No se
admiten divisiones que impliquen
ampliacion de la lista de productos o
servicios de la solicitud inicial, pero se
podra reducir o limitar dicha lista.

Cada solicitud fraccionaria conservara la
fecha de presentacion de la solicitud
inicial y el derecho de prioridad, cuando
correspondiera. A partir de la divisién,
cada solicitud fraccionaria sera
independiente. La publicacion de la
solicitud efectuada antes de hacerse la
division surtira efectos para cada solicitud
fraccionaria.




6. Requisitos y
Procedimiento
Oposicion

Requisitos:

-Presentacion mediante escrito que
debera contener: Designacion de la
autoridad a la que se dirige; Nombre
razon social o denominacion,
nacionalidad, domicilio y demés
generales del opositor; nombre,
profesion y domicilio del mandatario
o representante legal, en su caso;
nombre, razén social o
denominacion de la persona
individual o juridica contra la cual se
presenta la oposicidn; fundamentos
de hecho y derecho en que se basa la
oposicion; expresion clara y concreta
de lo que se pide; lugar y fecha del
escrito, y firma del opositor, quien
debera ser auxiliado por un abogado,
profesional que debera firmar y
sellar el escrito. La oposicion
también puede ser interpuesta por el
mandatario del opositor, quien
también debera ser abogado de la
Republica de El Salvador.

-Los medios de prueba de la
oposicion, deben ser ofrecidos en el
escrito de oposicion y, si es posible

aportadas en ese momento, o bien,
dentro de los dos meses siguientes a
la presentacion de la oposicion.

Procedimiento:

-Admitida la oposicion, se le notifica

Requisitos:

-Interposicion dentro del plazo de

dos meses contados a partir de la

primera publicacion del edicto de
la solicitud;

-Presentacion debe incluir
fundamentos de hecho y de
derecho;

-Acompafiar las pruebas ofrecidas.
Si no se acomparfian, debe hacerse
dentro de los 30 dias calendario
siguientes a la fecha de
interposicién de la oposicion.

Procedimiento:

-Notificacion de la oposicion al
solicitante, quien tiene un plazo de
dos meses, contados a partir de la
fecha de notificacion, para
responder;

-Vencido el plazo previamente
referido, el Registro procede a
resolver la oposicion;

-Si la oposicidn no se encuentra
relacionada con la totalidad de los
productos o servicios solicitados,

el registro podré concederse
solamente para algunos de los
productos o servicios indicados en

Requisitos:

Escrito de demanda presentado ante el
juzgado competente, el cual deberd
contener:

-Nombre y apellido de las partes, con
expresion de la clase de proceso a que se
refiere, puestos en el margen superior de

la primera plana del escrito;

-Designacion del juzgado al cual se dirige
la demanda;

-Nombre y apellido del demandante y el
namero de su cédula de identidad, si es
persona natural y la tuviere. En otro caso,
su nombre y el de su representante. En
ambos casos, expresion de la vecindad,
calle y nimero de habitacion, oficina o
lugar de negocio. Expresion del nombre,
vecindad, domicilio y cédula del
apoderado. Generales no son necesarias
si aparecen en el poder que se acompafia;

-Nombre y apellido del demandado, si es
persona natural y, en otro caso, su nombre
y el de su representante. En ambos casos,
expresion de la vecindad, calle y nimero
donde tenga el demandado su habitacién,
oficina o lugar de negocio. Generales del
demandado no son necesarias, cuando la
informacion aparezca en el poder
otorgado y acompafiado a la demanda. Si
se desconoce la direccion del demandado,
se solicita su citacion mediante edicto

Requisitos:

-Presentacion del escrito dentro del plazo
sefialado por la ley, el cual deberd indicar
los fundamentos de hechos y de derecho
en que se basa, acompafiando u
ofreciendo las pruebas que fueren
pertinentes;

-En caso de no haber acompafiado en el
escrito de oposicion las pruebas ofrecidas,
deberan presentarse dentro de los 30 dias

calendario siguientes a la fecha de
interposicion de la oposicion.

Procedimiento:
-Presentacion de la oposicion;

-Admision y notificacion de la oposicion
al solicitante, quien podréa responder
dentro del plazo de dos meses, contados
desde la fecha de notificacion;

-Con la contestacion del solicitante o sin
ella, el Registro procede a emitir
resolucidn de la oposicidn, dentro de los
dos meses siguientes al vencimiento del
periodo conferido para contestar la
oposicion;

-Si la oposicidn sdlo se refiere a alguno
de los productos o servicios a amparar, el
Registro podra denegar la solicitud sélo
en lo que corresponde a esos productos o




emplazatorio;

servicios.

al solicitante de la marca, quien tiene

un plazo de dos meses, contados a

partir de la fecha de notificacion,
para responder;

-Vencido el plazo de contestacion, el
Registro procede a resolver la
oposicion.

la solicitud.

-Indicacion de la cosa, declaracion o
hecho que se demanda;

-Hechos que sirvan de fundamento a las
pretensiones;

-Disposiciones legales en que se funda la
demanda;

-Proposicion de medios de prueba;

Se requiere el nombramiento de un
apoderado judicial, mediante el
otorgamiento del poder respectivo en
documento publico, si es general. Para el
caso de poderes especial, es necesario su
otorgamiento mediante escritura publica o
mediante memorial que el poderdante
debe entregar al secretario del juez que
conoce 0 ha de conocer el expediente, 0
bien, se efectda el nombramiento ante un
Juez Municipal o de Circuito, notario del

Circuito, Secretario del Concejo
Municipal o funcionario diplomatico o
consular de Panama, dependiente del caso
concreto.

En el caso de entidades domiciliadas en el
extranjero, es necesaria la presentacion de
un poder, otorgado con las formalidades
exigidas en el lugar donde se otorgue y
que esté debidamente legalizado hasta por
el funcionario diplomético o consular de

Panama o bien, mediante Apostilla. Si,




para el proceso, se hace referencia a un
poder ya inscrito en la DIGERPI, el juez
no requerira pruebas adicionales al
respecto.

Procedimiento:

El 6rgano competente para conocer de
demandas de oposicion son los juzgados
de circuito del ramo civil de Panama. Las
partes también pueden elegir cualquier

método de resolucion alterna de
conflictos.

De la demanda de oposicidn se corre
audiencia a la parte demandada, por el
término de cinco dias. Igual término se

dard, cuando exista reconvencion.

Contestada la demanda, el juez fija fecha
y hora en que las partes deben
comparecer a audiencia, para presentar y
diligenciar las pruebas que estimen
convenientes.

Los apoderados legales tienen hasta tres
dias, previo a la audiencia antes referida,
para solicitar al juez que cite a las partes,

a los testigos y peritos pertinentes,
especificando el lugar de sus residencias u
oficinas.

La audiencia se celebra con la
intervencion de las partes que concurran y
puede aplazarse por una sola vez y por
causa justificada invocada antes de que se




inicie la audiencia. Si ninguna de las
partes comparece a la audiencia, se dicta
sentencia sin mas tramite, con
fundamento en las pruebas acompariadas
en la demanda, la contestacion y en las
que el juez considere conveniente
practicar.

Si las partes concurren a la audiencia, se
diligencian las pruebas y, si el juez se
siente debidamente instruido sobre el
proceso, puede dictar sentencia en el

mismo acto de la audiencia, una vez haya

escuchado los alegatos de las partes. De
lo contrario, tiene un plazo que no puede
exceder de veinte dias, para resolver.

El procedimiento previamente referido se
lleva a cabo por la via oral.

7. Requisitos y
Procedimiento Cambio
de Nombre

Requisitos:

Presentacion de una solicitud ante el
Registro, la cual debera contener:

-Designacion de la autoridad a quien
se dirige;

-Nombre, razén social, nacionalidad
y domicilio del solicitante; nombre,
profesion y domicilio del mandatario
o representante legal, en su caso;

-Indicacion precisa de la marca que
el interesado sea propietario y el
ntmero de inscripcion, folio y tomo

Requisitos:

La solicitud para anotar el cambio
de nombre, razén social o
denominacién de un titular de
registros marcarios, debe ser
presentada al Registro,
conteniendo lo siguiente:

-Nombre y direccion del
solicitante;

-Indicacion de los signos afectos al
cambio y el niumero de solicitud o
registro;

No se encontraron requisitos especificos,
ni procedimiento especifico alguno,
previstos en la Ley No. 61 del 5 de

octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de
mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No.
7 que reglamenta la Ley No. 35.

En cuanto a este tema, las normas
juridicas previamente sefialadas,
Unicamente preceptdan que todo cambio
de nombre del propietario de una marca,
debera ser inscrito ante la DIGERPI, para
producir efectos frente a terceros.

Requisitos:

Para obtener la anotacion del cambio de
nombre comercial, razén social o
denominacidn de un titular, el interesado
debe presentar ante el Registro una
solicitud que contendra:

-Designacion precisa de la autoridad a
quien se dirige;

-Nombre, razén social o denominacion,
nacionalidad y domicilio del solicitante y
el nombre, profesion y domicilio del
mandatario o representante legal en su




expediente en que se tramita e
identificacion de la marca;

-Direccién exacta para recibir
notificaciones;

autografa del solicitante o del
mandatario o representante legal,
segun el caso;

-Acompafiar poder legalmente
otorgado, si la solicitud se hace a
través de mandatario. Si la
personeria ya esta acreditada ante el
Registro, indicacion, en la solicitud,
de la fecha y nimero de registro de
la personeria;

-Documento que acredita el cambio
de nombre, razon social o
denominacion;

-Comprobante de pago.
Procedimiento:

Presentada la solicitud y cumplidos
los requisitos sefialados con
anterioridad, el Registro procede a
inscribir el cambio de nombre, razén

social o denominacidn sin mas
tramite y se le entrega al titular una

del libro del registro o el nimero del

-Indicacion precisa de lo que se pide;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma

-Especificacion de si se trata de un
cambio de nombre o una fusion de
compaifiias, entre otros cambios;

-Indicacion del nuevo nombre del
solicitante;

-Poder de la compafiia resultante
del cambio, debidamente
legalizado y autenticado;

-Documento donde consta el
cambio, debidamente legalizado y
autenticado;

-Comprobante de pago de la tasa
correspondiente.

Procedimiento:

Una vez presentada la solicitud, el
Registro realiza un estudio al
cambio solicitado y emite edicto
para que el interesado lo publique
una sola vez, en el Diario Oficial.
Efectuada la publicacion, el
Registro efectlia la anotacion del
cambio y otorga el certificado
correspondiente.

Caso,

-Indicacion precisa de las marcas que
sean propiedad del interesado, y el
numero, folio, tomo y libro en que se
hallan inscritos;

-Apartado postal o direccion exacta, en la
ciudad en que esta ubicado el Registro,
para recibir notificaciones;

-Indicacion precisa de lo que se pide;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma
autografa del solicitante y del mandatario
o representante legal, segln el caso;

-Acompafiar poder legalmente otorgado,
si la solicitud se hiciere por medio de
mandatario salvo que la personeria de éste
estuviera ya acreditada en el Registro,
caso en el cual se indicard en la solicitud
la fecha y el motivo de su presentacion y
el nimero del expediente en el cual
consta;

-Comprobante de pago de la tasa
respectiva;

-Documento o documentos auténticos en
los que conste, de modo indubitable, el
cambio o modificacion a que se refiere la
solicitud. Si son documentos otorgados
en Estados distintos a los signatarios del
Tratado de Integracion Econémica
Centroamericana, deben presentarse




certificacion de la anotacion
marginal correspondiente, dentro del
plazo de treinta dias, contados a
partir del dia siguiente de presentada
la solicitud de cambio de nombre.

De conformidad con la ley aplicable,
las transferencias no son objeto de
publicacion.

legalizados.
Procedimiento:

-Presentada la solicitud, el Registrador
procede a comprobar que se hayan
cumplido los requisitos referidos. Si el
resultado es negativo, rechaza la solicitud.
Si el resultado es positivo, el Registrador
dicta resolucidn autorizando el cambio
solicitado y manda a que se anote la
constancia del mismo en los asientos
registrales que corresponda;

-Efectuadas las gestiones, el Registrador
extiende y entrega al interesado una
Certificacion de las anotaciones
efectuadas.

8. Requisitos y
Procedimiento Cambio
de Direccion

Requisitos:

Presentacién de una solicitud ante el
Registro, la cual debera contener:

-Designacion de la autoridad a quien
se dirige;

-Nombre, razén social, nacionalidad

y domicilio del solicitante; nombre,

profesién y domicilio del mandatario
o representante legal, en su caso;

-Indicacion precisa de la marca que
el interesado sea propietario y el
namero de inscripcién, folio y tomo
del libro del registro o el nimero del

La Ley No. 7978, Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos de la
Republica de Costa Rica no prevé
requisitos ni procedimientos
relacionados con el cambio de
direccion o domicilio del titular de
un registro marcario.

No se encontraron requisitos especificos,
ni procedimiento especifico alguno,
previstos en la Ley No. 61 del 5 de

octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de
mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No.
7 que reglamenta la Ley No. 35.

En cuanto a este tema, las normas
juridicas previamente sefialadas,
Gnicamente preceptdan que todo cambio
de domicilio del propietario de una
marca, debera ser inscrito ante la
DIGERPI, para producir efectos frente a
terceros.

La Ley No. 380, Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos de Nicaragua, no
prevé requisitos ni procedimientos
relacionados con el cambio de direccion
o domicilio del titular de un registro
marcario.




expediente en que se tramita e
identificacion de la marca;

-Indicacion precisa de lo que se pide;

-Direccién exacta para recibir
notificaciones;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma
autdgrafa del solicitante o del
mandatario o representante legal,
segln el caso;

-Acompafiar poder legalmente
otorgado, si la solicitud se hace a
través de mandatario. Si la
personeria ya esta acreditada ante el
Registro, indicacion, en la solicitud,
de la fecha y nimero de registro de
la personeria;

-Declaracion jurada del propietario o
mandatario, que haga constar el
cambio de direccion;

-Comprobante de pago.
Procedimiento:

Presentada la solicitud y cumplidos
los requisitos sefialados con
anterioridad, el Registro procede a
inscribir el cambio de nombre, razén
social o denominacidn sin mas
tramite y se le entrega al titular una
certificacion de la anotacion




marginal correspondiente, dentro del
plazo de treinta dias, contados a

partir del dia siguiente de presentada
la solicitud de cambio de nombre.

De conformidad con la ley aplicable,
las transferencias no son objeto de
publicacion.

9. Requisitos y
Procedimiento Cambio
de Titularidad

Requisitos:

Presentacién de una solicitud ante el
Registro, ya sea por el cedente o por
el cesionario, la cual debera
contener:

-Designacion de la autoridad a quien
se dirige;

-Nombre del titular de la marca y
nombre del adquirente, sus
nacionalidades y sus domicilios;
nombre, profesion y domicilio del
mandatario o representante legal, en
Su caso;

-Numero, folio y tomo del libro del

registro o el nimero del expediente

en que se tramita e identificacion de
la marca que se transfiere;

-Titulo por el cual se verifica la
transferencia;

-Indicacion concreta de lo que se

Requisitos:

Toda transferencia debe hacerse
constar por escrito y debera
inscribirse para que surta efectos
frente a terceros. La solicitud
debera contener:

-Nombre de las partes y su
direccion;
-Indicacion de la marca objeto del

traspaso;

-Indicacion de la clasificacion de
la marca;

-Indicacion de los productos o
servicios protegidos por la marca;

-Valoracién del traspaso;

-Documento de traspaso firmado
por ambas partes y, de ser el caso,
legalizado y autenticado por el
Cénsul de Costa Rica;

No se encontraron requisitos especificos,
ni procedimiento especifico alguno,
previstos en la Ley No. 61 del 5 de

octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de
mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No.
7 que reglamenta la Ley No. 35.

En cuanto a este tema, las normas
juridicas previamente sefialadas,
Unicamente preceptian que toda fusion,
cesion o transferencia de derechos
marcarios, debera ser inscrita ante la
DIGERPI, para producir efectos frente a
terceros.

La DIGERPI tomara nota de la fusion,
cesion o transferencia en la resolucion de
otorgamiento del registro de una marca y

sera reflejado directamente en el
certificado de registro, si fuere una marca
en tramite.

Requisitos:

Para obtener la inscripcion de un traspaso
de marca, el interesado debe presentar
ante el Registro de la Propiedad una
solicitud que debe contener:

-Designacion precisa de la autoridad a
quien se dirige;

-Nombre, razén social o denominacion,
nacionalidad, domicilio y demas
generales del propietario y del adquirente
de la marca, nombre, profesiény
domicilio del mandatario o representante
legal, en su caso;

-Indicacion de la marca objeto del
traspaso y del nimero, folio, tomo y fecha
del asiento en que aparece inscrita;

-Titulo por el cual se verifica el traspaso;

-Apartado postal o direccién exacta en la
ciudad donde se ubica el Registro, para
recibir notificaciones;




pide;

-Direccién exacta para recibir
notificaciones;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma
autografa del solicitante;

-Acompafiar fotocopia certificada del
poder legalmente otorgado, si la
solicitud se hace a través de
mandatario. Si la personeria ya esta
acreditada ante el Registro,
indicacidn, en la solicitud, de la
fecha y nimero de registro de la
personeria;

-Documento que acredita la
transferencia de la marca;

-Comprobante de pago.
Procedimiento:

Presentada la solicitud y cumplidos
los requisitos sefialados con
anterioridad, el Registro procede a
inscribir la transferencia sin mas
tramite y se le entrega al titular un
certificado acreditando el cambio
solicitado.

De conformidad con la ley aplicable,
las transferencias no son objeto de
publicacion.

-Poder de alguna de las partes y, de

ser el caso, debidamente legalizado

y autenticado por el Cénsul de
Costa Rica;

-Si el mandatario ya ha actuado en
nombre de alguna de las partes,
indicacion del nombre de la marca;
y nimero de solicitud o registro
donde se encuentra el poder;

-Pago de la tasa que corresponda.
Procedimiento:

Una vez presentada la solicitud, el
Registro realiza un estudio al
cambio solicitado y emite edicto
para que el interesado lo publique
una sola vez, en el Diario Oficial.
Efectuada la publicacion, el
Registro efectda la anotacion del
cambio y otorga el certificado
correspondiente.

-Expresion concreta de lo que se pide;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma
autografa del solicitante o del mandatario
o representante legal, segun el caso;

-Acompaniar poder legalmente otorgado,
si la solicitud se hace por medio de
mandatario, a menos que la personeria de
este ya esté acreditada en el Registro,
caso en el que debe indicarse en la
solicitud la fecha y el motivo de su
presentacion, asi como nimero de
expediente en el cual consta;

-Acompafiar constancia de pago de la tasa
que corresponda;

-Acompafiar documento mediante el cual
se formalizo el traspaso, debidamente
autenticado y legalizado, excepto si se

otorg6 en uno de los paises signatarios del

Tratado de Integracion Econémica
Centroamericana, caso en el que no se
requiere legalizacion del documento;

-Tres facsimiles de la marca;

Toda solicitud puede ser hecha por el
cedente o el cesionario, 0 por ambos de
forma simultanea, y puede comprender

varias marcas.

Procedimiento:

-Presentada la solicitud, el Registrador




verifica si reline los requisitos
previamente sefialados. En caso negativo,
rechaza de plano la solicitud. En caso
positivo, el Registrador dita resolucion
dando por efectuado el traspaso y manda
a que se hagan las anotaciones pertinentes
en el asiento registral de la marca;

-Efectuadas las gestiones, se extiende y
entrega al cesionario un Certificado.

10. Requisitos y
Procedimiento
Renovacion

Requisitos:

Debe solicitarse al Registro, dentro
del afio anterior a la fecha del
vencimiento del registro a renovar.

La solicitud para renovar un registro
marcario debera contener:

-Designacion de la autoridad a quien
se dirige;

-Nombre, razén social o
denominacién, nacionalidad y demas
generales del titular de la marca y el

nombre, profesion y domicilio del

representante legal o mandatario,

cuando la peticién se haga por su
medio;

-Indicacion del nimero, tomo, folio
y fecha de la inscripcion;

-Si se desea limitar los productos o
servicios amparados por el registro a

Requisitos:

Presentacién de pedido de
renovacion ante el Registro, el cual
Unicamente puede referirse a un
registro marcario y debe
presentarse dentro del afio anterior
al vencimiento del registro. Dicho
pedido debera contener lo
siguiente:

-Nombre y direccion del titular;

-Numero de registro que se
renueva;

-Nombre y direccién del
apoderado en el pais, cuando sea el
caso. Unicamente sera necesario
acreditar el poder cuando el
apoderado sea distinto al
designado en el registro de la
marca que se renueva o en la
renovacion precedente. Si es el
mismo, Unicamente se indica el

Requisitos:

Presentacion de solicitud dentro del
término comprendido entre el afio
inmediatamente precedente y los seis
meses subsiguientes a la fecha de
vencimiento del registro respectivo.

En la solicitud de renovacion no pueden

introducirse cambios en la marca, pero si

es posible limitar la lista de productos o
servicios amparados por la marca.

La ley aplicable no establece requisitos
especificos adicionales que deban
observarse en la solicitud.

Procedimiento:

La renovacion de una marca, no sera
objeto de publicacidn, ni de demanda de
oposicion y producira efectos desde la
fecha del vencimiento del registro
anterior.

Requisitos:

Presentacién de solicitud de renovacion
ante el Registro de la Propiedad
Intelectual, la cual contendra lo siguiente:

-Nombre y direccién del titular;
-Marca y nimero de registro;

-Nombre y direccién del apoderado en el
pais, cuando sea el caso;

-Poder especial o general;

-Si se desea reducir o limitar la cobertura,
indicacion de los productos o servicios
conforme la limitacién o reduccién
deseada;

-Comprobante de pago de la tasa
establecida;

La solicitud de renovacion sélo puede
referirse a un registro y debe presentarse




renovar, una lista de los productos o
servicios conforme la limitacién de
interés;

-Indicacion concreta de lo que se
pide;

-Direccion exacta para recibir
notificaciones;

-Lugar y fecha de la solicitud y firma
autografa del solicitante, o de su
mandatario o representante;

-Acompariar fotocopia certificada del
poder legalmente otorgado, si la
renovacion se hace mediante
mandatario, excepto si la personeria
ya se encuentra acreditada ante el
Registro, caso en el que debe
indicarse dentro de la solicitud, la
fecha y nimero de registro de dicha
personeria.

Procedimiento:

Cumplidos los requisitos, se hace
entrega de un certificado que
acredita la renovacion.

expediente, nombre de la marca y
nimero de presentacion o registro
del poder;

-Comprobante de pago de la tasa
correspondiente.

Procedimiento:

Cumplidos los requisitos que
anteceden, el Registro inscribira la
renovacién sin mas tramite.

Encontrada la solicitud conforme, se
ordena la renovacion mediante resolucion
motivada y se haran los asientos que
correspondan en el sistema automatizado
de la DIGERPI.

DIGERPI publica en el BORPI un listado
de las marcas renovadas.

A solicitud de parte, la DIGERPI puede
expedir copia autenticada de la resolucion
que ordena la renovacion de la marca,
previo pago de la correspondiente.

dentro del afio anterior a la fecha de
vencimiento del registro a renovar.
Existe periodo de gracia de seis meses,
para renovar el registro después de su
fecha de vencimiento.

Procedimiento:

Cumplidos los requisitos previamente
referidos, el Registro procede a inscribir
la renovacion sin mas trmites.

11. Duraciony
Renovacion de Registros

El registro de una marca tendra una
vigencia de diez afios, contados a
partir de la fecha de su inscripcion,
pudiendo ser renovada de forma
indefinida, por periodos sucesivos de

diez afios, contados a partir de la

El registro de una marca vencera a
los diez afos, contados desde la
fecha de su concesion. Toda
marca podra ser renovada
indefinidamente por periodos
sucesivos de diez afios, contados

El registro de una marca tiene una
duracion de diez afios, contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud
y puede ser renovado indefinidamente por
periodos iguales, siempre que asi se
solicite dentro del término

El registro de una marca vencera a los
diez afios, contados desde la fecha de su
concesion. Podra renovarse
indefinidamente por periodos sucesivos
de diez afos, contados desde el




fecha del Gltimo vencimiento.

dese la fecha del vencimiento
precedente.

correspondiente. La fecha que se
considerara para la renovacion, sera la
fecha de vencimiento natural del registro.

vencimiento precedente.

12. Requisitos y
procedimiento de
correccion de errores

El titular de una solicitud en trdmite
0 de un registro puede pedir en
cualquier momento que se modifique
el mismo para corregir algan error.

El pedido de correccién da como
resultado el pago de una tasa
establecida, a menos que la
correccion se deba a un error
cometido por el Registro.

El titular de una solicitud en
tramite o de un registro puede
pedir en cualquier momento que se
modifique el mismo para corregir
algun error.

El pedido de correccion da como
resultado el pago de una tasa
establecida, a menos que la
correccion se deba a un error
cometido por el Registro.

No se encontraron requisitos especificos,
ni procedimiento especifico alguno,
previstos en la Ley No. 61 del 5 de

octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de
mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No.
7 que reglamenta la Ley No. 35.

El titular de una solicitud en trdmite o de
un registro puede pedir en cualquier
momento que se modifique el mismo para
corregir algun error.

El pedido de correccion da como
resultado el pago de una tasa establecida,
a menos que la correccion se deba a un
error cometido por el Registro.




Universidad
Rafael Landivar

Tradicion Jesuita en Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

- No ,zg_

Justificacién opcional:

Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

1o o No X _

Justificacion opcional:

En su opinién, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacién de firmas-en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si___ No l.

Justificacion opcional:

En su opinién, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacién de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si____ No _&

Justificaciéon opcional:




5.

¢Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacién o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacién
local?

si X No

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, seréa perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si_X No

Justificacién opcional:

¢ Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si_X No

Justificacion opcional:

¢Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?

Si_A. No

Justificaciéon opcional:

En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Si_X No

Justificacion opcional:
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Tradicion Jesuita en Guatemala

10.
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13.

Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentaciéon que respalde una
peticién de cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza
legal y validez de la solicitud?

Si & No

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacién a la gestion de 6posiciones?

si X No ___

Justificacién opcional:

A su criterio, ¢la adhesién de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si No A

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

si_X_ No ___

Justificacion opcional:




Tradicion Jesuita en Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si » No /

Justificaciéon opcional:

Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si / No

Justificacion opcional:gix Z,L,JL I a:w e J RP],ﬁ /yLv,WMJo OLQ

LoV CxnA wf@/a;/dwpulé&m

En su opinidn, ¢ la supresién de la exigencia de legalizacién o certificacion de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

8~ No X

Justificacion opcional:

En su opinién, ¢la supresién de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

gpebeiacrs sl o No )9

Justificaciéon opcional:




5. ;Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacion o certificacion de firmas y demés formalidades exigidas conforme nuestra legislacion

local?
Si No ;é

Justificacion opcional:

6. ¢Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Sii No ___

Justificacion opcional:

7. ¢;Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si _X No
Justificacién opcional: C b C,M““ ’47 \ NN /O et /'3‘ v anus

/pm’i/\iw‘/ WLI@@(’JW/X/// " Q\Lg I U /'\Jh o LO WML(/L/

8. (;Consndera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de

Si_/' No

Marcas no lo contempla?

Justificacion opcional:

9. En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Si _{ No

Justificacion opcional:
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Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacion que respalde una
peticién de cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza

legal y validez de la solicitud?
Si / No

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacién a la gestion de oposiciones?

Si / No

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesién de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si__ No _ﬁ

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si_A No

Justificacién opcional: QC{%‘\M\A U/W
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Tradicion Jesuita en Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

si_ K No
Justificacién opcional: AC,Q)\(ZKCWY‘O QOO@S Ak(‘m' Q) ‘5%(0-(1,‘\\)06‘

Segun su criterio, ¢ la supresioén del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

si_ No X

Justificacion opcional:

En su opinion, ¢la supresién de la exigencia de legalizacion o certificacién de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si____ No X

Justificacién opcional:

En su opinién, ¢la supresién de la exigencia de legalizacién o certificacién de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

siX_ No

Justificaciéon opcional:




6. Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacion o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislaciéon

local?
Si »< No

Justificaciéon opcional:

6. ¢Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, seré perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si X No

Justificacion opcional:

7. (Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

si X No
Justificacion opcional: éﬁ j)gzg'ggSQmO, (70< €q\{a AQOOOQ\ M -
mﬂ‘z/o Aw\/\zs oi\xC‘\ Y 50g< 0 cr\’lw%m ch(OQO\ch Ao '(:oé oM oS

Aw v Comun.
8. (Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de

registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?
Si X No

Justificacién opcional:

9. En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Si l No

Justificacion opcional:
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13.

Segln su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacion que respalde una
é g
peticion de cambio de nombre y/o direccién en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza

legal y validez de la solicitud?
Si i No

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacion a la gestiéon de oposiciones?

o e & No _)f‘_

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

si X__ No

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si No )&

Justificaciéon opcional:
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Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

1. Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

g cveig No/

Justificacién opcional:

2. Segun su criterio, ¢ la supresién del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si / No

Justificacion opcional:

3. Ensu opinidn, ¢la supresién de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No

Justificacion opcional:

4. Ensu opinidn, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacién de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No / 4

Justificaciéon opcional:




¢ Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacién o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacion
local?

Si No_/__‘

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

e

Si___ No 4

Justificacion opcional:

i Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si No

Justificacién opcional:

;Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?

Si No

Justificacion opcional:

En las solicitudes multiclase, el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

si No

Justificacién opcional:
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Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacién que respalde una
peticién de cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza

legal y validez de la solicitud? ,
Si No /

Justificacién opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacién a la gestion de oposiciones?

Si No /

Justificacién opcional:

A su criterio, ¢la adhesién de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si 4 No

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

4

81 Foge No 7[

Justificaciéon opcional:




Rafael Landivar

Tradicion Jesuita en Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

1. Segun su criterio, ¢ la supresién del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si | No _X
Justificaciénopcional: _ P e o\ Cormula o oo veadoNe compleic

‘& (& S

R AV S raﬁucr;'v\(e\\»c) Y :)b;ectuz\tg
2. Segun su criterio, ¢la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si_x No

Justificacion opcional: < Por

Sa\i(’(\‘bolf\ 25 e ar\e»-\@;; o ‘KQE‘; ;Qm\ ﬁ.'g ol %Smgf)

""\6—:‘3 reﬂvcr\ mie‘\*o) 7
3. Ensuopinién, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No K
Justificacién opcional: A \ o N¢ cococ Vo  onc ,g&\'\"c\ Qere =1

o o Ag \ =1
MMeAs)  feque i ~ie~tos,
4. Ensuopinion, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,

representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si___ No X

Justificacion opcional: (§ _ osscle ) A ungee o abehae 1o cordeoo
juc?dicc d; Le‘ LS :rrin:\




¢ Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicion de exigencia de
legalizacién o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacion
local?

siX . l9 1oz ok

Justificacibnopcional: Yo e catie~cde o0 o6~

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si No X

Justificacion opcional: Po,q,x T \ . - N ci

A = et do
e\ -\.‘(_,ﬁpo pPeraa ‘*‘fnf’r\(‘*c{ b/ P-’Cv‘\c-\do CO™ '\i('ﬂfc T llfsu( = CIRD

¢Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de®* <’

registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?
Si_X_ No..

Justificacién opcional: _{- cqpe €2 Sngliaoen ssble gora ara\ize, (e

.b:a.ca.a:z!m.a e oo gcocede~cio  del s saa

¢Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de

registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?

Si_X No
Justificacion opcional: Qgcq: ba: Carmmd QI o -
(=) /“mCu-s o‘,\ 2 o i G e (=N POy ~

Co bo\;g e~ ¢<€o¢ .‘67&4&)(\"0 | DT Ob\\’*“’\~
En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Si_X No
Justificacién opcional: Qﬁ:q r ceda e eguiee  un PR

A sheAto T

e \ r=
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10. Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacion que respalde una
peticion de cambio de nombre y/o direccién en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza
legal y validez de la solicitud?

Si_x No

Justificacién opcional: Qo o exi Ve A otk de M tila cuc

Crnier. eciedidrsan Sc boce con daar cn el documento

Y €3 \a Satea aeleza qe 3¢ kieac e la veraeidecd de\ drenpado cd C""“)’\‘fz
11. ¢Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a q; - °:{ :

incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacién a la gestion de oposiciones? si~ res ponse il
dedcr ‘?(f\a\C) o

(5 &—\\ e
Si No X ke .

Justificacion opcional:

12. A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si_X No

Justificaciénopcional: _A\ - -3 O

13. A su criterio, ¢la adhesién de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si X No

Justificacién opcional: ¢ (i hen  ccdocomean g de brn cec\izerse
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Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

1. Segunsu criterio, ¢la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

.SI_K‘ ol M

Justificacién opcional:

2. Segun su criterio, ¢la supresién del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Six No

Justificacion opcional:

3. Ensuopinién, ¢la supresion de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si _X No

Justificacion opcional:

4. En su opinién, ¢la supresién de la exigencia de legalizacion o certificaciéon de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

s No X

Justificacion opcional:




¢ Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicion de exigencia de
legalizacién o certificaciéon de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacion

local?
, Siy nr : No l_
Justificacién opcional: _ /) //\/\Lﬁv»&/u( L(A, !Pq/ZO}L e lz\

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si No )/

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si 2 No

Justificacion opcional:

¢Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de

Marcas no lo contempla?
Si y No

Justificacion opcional:

En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Sil No ___

Justificaciéon opcional:
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10.
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12.

13.

Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacién que respalde una
peticién de cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza

legal y validez de la solicitud?
Si No Z

Justificacién opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacion a la gestion de oposiciones?

| Dl No K_

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesién de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si X No

Justificaciéon opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si No }(

Justificacion opcional:




. :" Rafael Landivar

Tradicion Jesuita en Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

1. Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si_&'_ No

Justificacion opcional:

2. Segun su criterio, ¢ la supresién del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

B No X

Justificacion opcional:

3. Ensuopinion, ;la supresién de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

si X No ___

Justificaciéon opcional:

4. En su opinién, ¢la supresién de la exigencia de legalizacion o certificaciéon de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si___ No X_

Justificacién opcional:




¢ Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicion de exigencia de
legalizacién o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacion

8h e No A

local?

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si_____ No _X_

Justificacion opcional:

¢Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si_ﬁ_ No ___

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?

si___ No X_

Justificacion opcional:

En las solicitudes multiclase, ; el Registro de la Propiedad. Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Si x No

Justificacién opcional:
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SegUn su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacion que respalde una
peticién de cambio de nombre y/o direccion en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza

legal y validez de la solicitud?
Si X No

Justificacién opcionali:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacion a la gestion de oposiciones?

Si_.X_ No

Justificaciéon opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

sr_)(_ No

Justificacién opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas? '

o ga No X(_

Justificacion opcional:
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Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

Segun su criterio, ¢la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si__ - No X

Justificacién opcional:

Segun su criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No X,

Justificacion opcional:

En su opinién, ¢la supresion de la exigencia de legalizacién o certificacién de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No g

Justificacion opcional:

En su opinidn, ¢ la supresion de la exigencia de legalizacién o certificacion de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No Z

Justificacién opcional:




5.

¢Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacion o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacion
local?

Si X - No

Justificacién opcional:

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si X No ___

Justificacion opcional:

¢Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si_X No

Justificacion opcional:

¢Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?

Si E No

Justificacion opcional:

En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

Si Z No

Justificacién opcional:




% Universidad

JRafael Landivar

Tradicion Jesuita en Guatemala

10.

g i [

12

13.

Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacion que respalde una
peticion de cambio de nombre y/o direccién en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza
legal y validez de la solicitud?

Si_X No

Justificacion opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacion a la gestién de oposiciones?

Si_X No

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesién de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

S No KN

Justificacién opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Si_,X, No

Justificacion opcional:




Universidad
7Rafael Landivar

Tradicion Jesuita en Guatemala

Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Encuesta -

1. Segunsu criterio, ¢ la supresion del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

si_ X No ___

Justificacion opcional:

2. Segun su criterio, ¢la supresién del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas
relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si____ No l

Justificacion opcional:

3. Ensuopinidn, ¢la supresion de la exigencia de legalizacién o certificacion de firmas en documentos,
representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si No X

Justificacion opcional:

4. Ensu opinién, ¢la supresién de la exigencia de legalizacion o certificacion de firmas en documentos,
representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si__ No Q&

Justificacion opcional:




¢ Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibicién de exigencia de
legalizacién o certificacion de firmas y demas formalidades exigidas conforme nuestra legislacion
local?

si_ X No

Justificaciéon opcional:

¢ Considera usted que la representacion acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo
Poder, sera perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la via judicial?

Si__ No X'

Justificacion opcional:

. Considera usted que es necesario mantener el apartado de renuncias dentro del formulario de
registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Si_L No

Justificacion opcional:

.

¢ Considera usted que es: necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de
registro inicial, el pais de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de
Marcas no lo contempla?

Si l No

Justificacion opcional:

En las solicitudes multiclase, ¢ el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por
cada clase que se solicite en el formulario?

si X No ___

Justificacion opcional:




=% Universidad

JRafael Landivar

Tradicién Jesuita en Guatemala

10.

1.

12.

13.

Segun su experiencia, ¢la supresion del requisito de exigencia de documentacién que respalde una
peticion de cambio de nombre y/o direccién en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza
legal y validez de la solicitud?

Si X No ___

Justificacién opcional:

¢ Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a
incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relacion a la gestion de oposiciones?

siX No

Justificacion opcional:

A su criterio, ¢la adhesiéon de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

si___ No X

Justificacién opcional:

A su criterio, ¢la adhesion de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

si_y No ___

Justificaciéon opcional:




SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA

Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economia

SINSERIE NO© 205036

Guatemala, C. A.
No. DE EXPEDIENTE:
Nombre del Compareciente:
Profesiéon u Oficio: Nacionalidad:
Direccién para notificar:
Tel./Fax/e-mail: Domicilo:

Cargo y calidad con que comparece:

Entidad solicitante:

Constituida conforme las leyes de:

Fecha y Hora de presentaci6n:

Marca solicitada:

Traduccién si se encuentra en idioma
extranjero:

Pais de origen del distintivo:

Industrial | Comercial | de Servicios

Prioridad: Pais: Fecha:

ACTIVIDAD

1) Concretar mercancias, actividades o servicios que ampara:

Clase:

2) Reservas y/o Renuncias:

3) Direccién del lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios:

D Poder

Acompaiio a la solicitud: D 4 Reproducciones D Nombramiento

D Fotocopia cédula D Comprobante de Pago de tasa

I:I Otros:

Lugar y Fecha:

()

Compareciente

En su auxilio:

Timbres de Ley

Firma y sello del Abogado

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Br /3768 CLAS : 1329-12-8-A-17-2002 DE FECHA 27-06-2002. IMPRESO EN IMAGEN LITOGRAFICA NIT: 2409514-1 Tel. 5921-8869
10,000 UNIDADES DEL No. 203,001 AL 213,000 SIN SERIE, ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 14848 DE FECHA 27-04-2016, CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 27-04-2016, CUENTA R1-18 LIBRO D FOLIO 121

Articulos 15‘i 7i;ai-fzi3231g°'23°§5°§°|51'2°°3 dt(a;l %ongrelso %%Igo%ezpﬁbllca;
A o B el Acuerdo Gubernativo 89- B
Original Blanco: Registro v 2, literal a), numeral 1 del Acuerdo Gubernativo 862-2000

Copia Rosada: Usuario
Copia Celeste: Cémputo

VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00
(INSTRUCCIONES AL DORSO)




AW N o

10.

11.

12.

INSTRUCCIONES:

Antes de completar el formulario, lea cuidadosamente las instrucciones que a continuacion se presentan.
Con este formulario puede solicitar Gnicamente MARCAS: denominativas, mixtas, figurativas o tridimensionales.
Utilizar un formulario para cada marca solicitada, la cual debera amparar unicamente productos o servicios de una sola clase.
Procure llenar el formulario a maquina o en letra de imprenta, cuidando que toda la informacion quede suficientemente clara
y sin tachaduras.
Consignar los siguientes datos del compareciente:
a) Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, que concuerden con los consignados
en los documentos que se acompafien a la solicitud.
) Direccion para recibir notificaciones dentro del perimetro del Registro.
c) Nuameros de teléfono o fax y si fuera posible e-mail.
)} Domicilio.
) Si el compareciente actUa en representacion de una persona juridica y acredita la representacion con su nombramiento,
consignar el cargo y calidad con que comparece de conformidad con el documento adjunto.
f)  Sila entidad solicitante es persona juridica, consignar su denominacion o Razon Social, congruente con la consignada
en los documentos que se acomparien, asi como que se indique el pais en donde legalmente se constituyé la entidad.
Consignar la Marca Solicitada.
a) MARCA DENOMINATIVA: La marca que no esta compuesta por otro u otros elementos.
b) MARCA MIXTA: La conformada por una denominacién y otro u otros elementos (con grafia, forma especial de letras
especiales, con etiqueta, etc.).
c) MARCA FIGURATIVA: La conformada por un disefio, grafia, etiqueta, etc.
d) MARCA TRIDIMENSIONAL: La marca que consiste en una figura que tengan alto, largo y ancho. (envase, empaque,
contenedor, etc.).
Consignar la traduccién simple de fa marca solicitada cuando la misma se encuentre escrita en idioma extranjero, recomendando
que la traduccién sea lo mas precisa posible.
Indicar el pais de origen de la marca solicitada.
Consignar los datos de la prioridad invocada: pais de la solicitud cuya prioridad se invoca, fecha y nimero de la misma,
adjuntando la certificacion respectiva al formulario de la solicitud.
Enumerar en forma precisa y concreta los productos, actividades o servicios amparados con la marca solicitada, evitando
consignar generalidades y ambigledades, teniendo cuidado en verificar la redaccion y la ortografia, puesto que la informacion
se ingresa a la base de datos tal y como se escribieron en el formulario de solicitud.
indicar la clase a que correspondan los productos o servicios, amparar con la marca consultando previamente la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, “Clasificacion de Niza”, contemplando 45 clases: de la 1
a la 34 se clasifican productos y de la 35 a la 45 se clasifican servicios. (Un ejemplar de consulta se encuentra a disposicion
del usuario en la Recepcion del Registro).
En cuanto a las Reservas y/o Renunciz ;: Si se tratare de:

I. RESERVAS:

13.

14.
15.

16.

a) MARCA DENOMINATIVA: puede reservarse cualquier tipo de letra, color, combinacién de colores, disposiciones, forma,
estilo y fondo.

b) MARCA MIXTA A COLORES: se deben reservar los colores y letra especial ptasmados en el facsimil adherido al formulario
de solicitud.

b) MARCA MIXTA SIN COLOR: puede reservarse cualquier color, combinacién de colores, fondos, letra especial.

d) MARCA FIGURATIVA: 1) A COLORES: se deben reservar los colores y letra especial plasmados en el facsimil adjunto.
2) SIN COLOR: puede reservarse cualquier color, combinacién de colores, fondos, letra especial.

ACOMPANAR A LA SOLICITUD:

a) 4 reproducciones de 7 cm. de largo y 7 cm. de ancho: en caso de solicitarse una marca dinominativa con grafia, forma o
color especial, marcas figurativas, mixtas o tridimensionales (presentar los 3 lados en un solo facsimil), con o sin color.

b) Nombramiento: en el caso que el compareciente actlie como respresentante de una persona juridica, que esté vigente.

c) Poder: en caso de que el compareciente actue como mandatario del solicitante, que esté vigente.

d) Comprobante de pago de la tasa de ingreso: Adjuntar al formulario de solicitud la copia del recibo extendido por el Registro.

Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.

Firma del compareciente y del Abogado que auxilia, asi como estampar el sello de este Gltimo. Si el solicitante no sabe o

no puede firmar, lo hara por él, el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el articulo 61 del Cadigo Procesal

Civil y Mercantil, consignando: A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO.

Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de registro inicial de marca.

EL SOLO HECHO DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y EL PAGO DE LA TASA DE INGRESO,
NO PREJUZGA SOBRE LA APTITUD MARCARIA DEL SIGNO DISTINTIVO SOMETIDO A TRAMITE.




FORMULARIO RPI-3-CCC-C-V  Sin Serie
Sefior o | No. DE EXPEDIENTE:
Registrador dela [~
Prfpie dad Tatelectual 5 Fecha y Hora de presentacién, firma del receptor.
Ministerio de Economia ED
Guatemala, C. A P 39 -
’ N¢ 023523 e
A
SOLICITUD DE TRASPASO O CAMBIO DE NOMBRE, g
LICENCIAS DE USO Y CANCELACION DE REGISTRO 2
=
SOLICITUD DE: E
D Traspaso D Cambio de Nombre 2
=]
I:I Licencia de Uso D Cancelacién de Registro
Numero de Inscripcion
Titulo por el cual se verifica:
SOBRE LA INSCRIPCION DE: Folio: Tomo:
I:I Marca D Emblema Fecha de Vencimiento:
D Nombre Comercial D Expresion o sefal Denominacién o Signo Distintivo:
de Publicidad
Plazo de la licencia: Territorio: Exclusiva D Si D No
Nombre o Razén Social del Propietario
Direccién: Domicilio: Nacionalidad:
Nombre del Apoderado o Representante Legal:
Nombre o Razdn Social del adquiriente o nueva denominacién del titular:
Direccién: Donmicilio: Nacionalidad:
Nombre del Apoderado o Representante Legal:
LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:
TEL.:
SE ACOMPANA A LA SOLICITUD:
Lugar y Fecha:
I:I Comprobante de pago de Tasa
D Testimonio o fotocopia legalizada de escritura
D Documento Privado con firma legalizada
D Poder o Nombramiento Firma del Solicitante
I:I Otros: En su auxilio:
Timbres de Ley
Firma y Sello de Abogado
AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No, BL/0643 CLAS : 142-12-8-A-17-2001 DE FECHA 30-01-2001
5,000 UNIDADES DEL No 21,501 AL 26,500 SIN SERIE. IMPRESO EN IMAGEN LITOGRAFICA NIT: 2409514-1. ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 8184 DE FECHA 01/08/2013, CORRELATIVO 01-2013 DE FECHA 01/08/2013, CUENTA R1-18 LIBRO F1 FOLIO 85
g;'g,':;'oi':;:f’ Realstoo Articulos 5, 7, 42, 45, 46 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica
Copla Celeste: Cémputo VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00




SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA Y SENAL DE PUBLICIDAD FORMULARIO RPI-2-CCC-C-V
Registro de la Propiedad Intelectual I/’“_h"'\-‘ SIN SERIE
Ministerio de Economia N? 8 2 3 3 2
Guatemala, C. A.

Denominacidn o Signo Distintivo:

Numero del Registro:

Folio: Tomo: Clase:

USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO

Fecha de Vencimiento:

Nombre o Razdn Social del Solicitante: Nacionalidad:

Domicilio:

Direccion y Teléfono:

Nombre del Apoderado, Representante Legal 6 Propietario: Nacionalidad:
Domicilio: Profesion u Oficio:
Direccién: Tel. Oficina:

DIRECCION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:

SE ACOMPANA A LA SOLICITUD:

D Comprobante de Pago de Tasa D Poder D Nombramiento D Recargo

Observaciones:

Lugar y Fecha:

Firma del Solicitante

Timbres de Ley En su auxilio:

Firma y Sello del Abogado

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. BI./0643 CLAS : 142-12-8-A-17-2001 DE FECHA 30-01-2001 AMP. Bh /006497 Clas : 5462-20000-A-17-2003 DE FECHA 01-08-2003
10,000 UNIDADES DEL No 78,001 AL 88,000 SIN SERIE. IMAGEN LITOGRAFICA NIT: 2409514-1. TEL. 5921-8869 CUENTA R1-18 ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 15317 DE FECHA 25-7-2016, CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 25-7-2016, LIBRO F1 FOLIO 84

Original: Registro Articulos 7, 31, 32 y 212 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Repiblica;

Copia Rosada: Usuario 6, 11 y 13 del Acuerdo Gubernativo 83-2002; 2, literal a), numerales 4 y 5 del
. N N Acuerdo Gubernative 868-2000

Copia Celeste: Reposicion VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00

(INSTRUCCIONES AL DORSO)



10.

11.

12.

13.

14.

INSTRUCCIONES SOLICITUD RENOVACION DE MARCA Y SENAL DE PUBLICIDAD

Antes de completar el formulario, lea cuidadosamente las instrucciones que a continuacion se presentan.
Con este formulario puede solicitar la RENOVACION del registro de MARCAS y SENALES DE PUBLICIDAD.
Utilizar un formulario para cada marca o sefial de publicidad cuyo registro se solicita renovar.

Procure llenar el formulario a maquina o en letra de imprenta, cuidando que toda la informacién quede suficientemente
clara y sin tachaduras.

Denominacion del Signo Distintivo cuyo registro se solicita renovar.

Numero de registro, folio y tomo; y en el caso de tratarse de marca, consignar la clase.

Fecha de vencimiento del registro.

Nombres y apellidos completos o razén social del solicitante, domicilio, nacionalidad, direccion y teléfono.

Nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante, que concuerden con los consignados en
los documentos que se acompafien a la solicitud, indicando el domicilio, direccién, teléfono, nacionalidad y profesion
u oficio.

Direccién para recibir notificaciones dentro del perimetro del Registro.

Acompafiar a la solicitud:

a) Comprobante de pago de la tasa respectiva.

b) Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.

c) Fotocopia legalizada del nombramiento si procediera.

d) Comprobante de pago de la tasa por recargo.

Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.

Firma del solicitante y del Abogado que auxilia, asi como estampar el sello de este Gltimo. Si el solicitante no sabe o
no puede firmar, lo hara por él, el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el articulo 61 del Cédigo
Procesal Civil y Mercantil, consignando: A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR
Y EN SU AUXILIO.

Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de registro inicial de Marca.



FORMULARIO INTERNACIONAL TIPON° 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

presentada en la Oficinade ............c.coeeiiei i,

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Numero de referencia del solicitante:> — ovvvveveveieeeeee,

NUmero de referencia del representante:® .............cccooevu.ne..

1.  Peticion de registro

Por la presente se solicita el registro de la marca reproducida en la presente solicitud.

En este espacio prodréa indicarse el nimero de referencia asignado por el solicitante y/o el
namero de referencia asignado por el representante a la presente solicitud.



Formulario N° 1, pagina 2

2.  Solicitante(s)

2.1

la entidad:

2.3

2.4

2.5

2.6

Si el solicitante es una personal natural
a)  su(s) apellido(s):?
b)  su(s) nombre(s):?

2.2 Si el solicitante es una personal juridica, la designacién oficial completa de

Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):

NUmero(s) de telefono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

Estado de nacionalidad de la persona:

Estado de residencia de la persona:

Estado de establecimiento de la persona:®

Cuando el solicitante sea una persona juridica, indiquese:

— lanaturaleza juridica de la persona juridica:

— el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en
virtud de cuya legislacién se haya organizado la persona juridica:

D Marquese este recuadro si hay méas de un solicitante; en caso afirmativo,
relacionese en una hoja adicional e indiquese, respecto de cada uno, los
datos de los puntos 2.162.2,2.3,2.4y2.5.*

El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea los nombres y

apellidos completos del solicitante o bien los nombres habitualmente utilizados por el
solicitante.

“Establecimiento” significa un establecimiento industrial o comercial real y efectivo.
Cuando se relacionen varios solicitantes en la hoja adicional con direcciones diferentes y no

haya representate, debera subrayarse en la hoja adicional la direccion a efectos de
correspondencia.



Formulario N° 1, pagina 3

3.

Representante

3.1 D El solicitante no esta representado.
3.2 D El solicitante esta representado.
3.2.1 ldentificacion del representante
3.21.1 Nombre(s) y apellido(s):

3.2.1.2 Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):

Numero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

3.2.2 D El poder ya obra en posesion de la Oficina.
NOMero de Serie:® .......oovvveieiieeiiiicee e,

3.2.3 D Se adjunta el poder.
3.2.4 D El poder se entregara en una fecha posterior.

3.25 D No es necesario un poder.

4.

Domicilio legal®

Debe dejarse en blanco si no se ha asignado, o si aln no se ha asignado, un nimero de serie al
poder, o si el solicitante o el representate no conocen ain el nimero de serie.

Se debe indicar un domicilio legal en el espacio disponible bajo el titulo del punto 4 cuando el
solicitante no tenga o, si hay mas de un solicitante, cuando ninguno de los solicitantes tenga una
residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte
Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera pagina de la presente solicitud,
salvo cuando se indique un representante local en el punto 3.



Formulario N° 1, pagina 4

5. Reivindication de prioridad

D El solicitante reivindica la prioridad siguiente:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Pais(Oficina) de primera presentacion:’
Fecha de primera presentacion:
Numero de solicitud de la primera presentacion (si esta disponible):

La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica®

54.1 D se adjunta.

54.2 D se aportaré dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
presentacion de la presente solicitud.

La traduccion de la copia certificada
55.1 D se adjunta.

55.2 D se aportara dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
presentacion de la presente solicitud.

D Marquese este recuadro si se reivindica la prioridad de mas de una
presentacion; en este caso, relacionense en una hoja adicional e
indiquese, respecto de cada una de ellas, la informacion mencionada
en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 y los productos y/o servicios
mencionados en cada una de ellas.

Cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en una Oficina distinta de

una Oficina nacional (p. €j., la OAPI, la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina para la

Armonizacion del Mercado Interior (marcas y dibujos y modelos) se debera indicar el nombre
de esa Oficina en lugar del nombre del pais. En caso contrario, no debera indicarse el nombre

de la Oficina sino el del pais.

Se entendera por “copia certificada” una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica,

certificada como copia fiel del original por la Oficina que hubiese recibido dicha solicitud.



Formulario N° 1, pagina 5

Registro en el pais (la Oficina) de origen®

D El(los) certificado(s) de registro en el pais (la Oficina) de origen figura(n)
adjunto(s).

Proteccion resultante de la exhibicidén en una exposicion

D Marquese este recuadro si el solicitante desea beneficiarse de cualquier proteccion
resultante de la exhibicién de productos y/or servicios en una exposicién. En este
caso, facilitense los detalles en una hoja adicional.

Reproduccion de la marca

(8cmx 8cm)

9

Debe rellenarse cuando el solicitante desea suministrar pruebas en virtud del
Avrticulo 6quinquies A.1) del Convenio de Paris al presentar la solicitud.



Formulario N° 1, pagina 6

8.1 D El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los
caracteres estandar utilizados por ésta.’®

8.2 D Se reivindica el color como caracteristica distintiva de la marca
8.2.1 Nombre(s) del (de los) color(es) reivindicado:

8.2.2 Partes principales de la marca que figuran en ese(esos) color(es):

8.3 D La marca es tridimensional.

[ ] seadjuntan ....... 1 Vistas diferentes de la marca.
8.4 Seadjuntan ........ 12 reproduccidn(es) de la marca en blanco y negro.
8.5 Seadjuntan ........ 12 reproduccion(es) de la marca en color.

9. Transliteracion de la marca

La marca o parte de la marca ha sido transliterada en la siguiente forma:

10. Traduccién de la marca

La marca o parte de la marca ha sido traducida en la siguiente forma:

10 Tal deseo no puede expresarse respecto de marcas que contengan o consistan en elementos

figurativos. Si, en opinién de la Oficina, contiene tales elementos, la Oficina ignorara el deseo
del solicitante y registrara y publicara la marca tal como aparece en el recuadro.

Si no se incluyen diferentes vistas de la marca en el recuadro previsto en el punto 8, pero si se
adjuntan, marquese este recuadro e indiquese el nimero de esas diferentes vistas.

Indiquese el nimero de reproducciones en blanco y negro y/o en color.

11

12



Formulario N° 1, pagina 7

11. Productos y/o servicios

Nombres de los productos y/o servicios:*®

D Marquese este recuadro si el espacio anterior no es suficiente; en tal caso,
indiguense los nombres de los productos y/o servicios en una hoja adicional.

12. Declaracién relativa a la intencion de uso o al uso real; prueba del uso real
12.1 D Marquese este recuadro si se adjunta una declaracion.

12.2 D Marquese este recuadro si se adjuntan una prueba del uso real.

13. Requisitos relativos a los idiomas

D Marquese este recuadro si se adjunta un anexo para satisfacer cualquier requisito
linguiistico aplicable respecto de la Oficina.**

B Cuando los productos y/o servicios pertenezcan a mas de una clase de la Clasificacion de Niza,

deberéan agruparse segun las clases de esa Clasificacion. Deberd indicarse el nimero de cada
clase, y los productos y/o servicios pertenecientes a la misma clase deberan agruparse segin la
indicacion del nimero de esa clase. Cada grupo de productos o servicios debe presentarse en el
orden de las clases de la Clasificacion de Niza. Cuando todos los productos o servicios
pertenezcan a una clase de la Clasificacion de Niza, se debera indicar el nimero de esa clase.

14 Este recuadro no debe marcarse si la Oficina no admite mas de un idioma.
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14. Firmao sello
14.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

14.2 Marquese el recuadro adecuado, segun corresponda, si se firma o se utiliza
el sellor por o en nombre del

14.2.1 D solicitante.

14.2.2 D representante.

14.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

14.4 Firma o sello:

15. Tasa(s)

15.1 Moneda e importe(s) de la(s) tasa(s) pagada(s) en relacion con la presente
solicitud:

15.2 Método de pago:

16. Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indiquese el
namero total de dichas hojas y/o anexos:




FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 2

PODER

para procedimientos ante la Oficinade ...........................

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Numero de referencia de la persona
que efectéa el nombramiento:! s

1. Nombramiento

El abajo firmante nombra como su representante a la persona que se identifica en
el punto 3, infra.

2. Nombre de la persona que efectia el nombramiento?

Puede indicarse en este espacio el nimero de referencia asignado por la persona que efectua el
nombramiento en este poder.

Si la persona que efectta el nombramiento es el solicitante (o uno de los solicitantes), el nombre
y el apellido que se han de indicar son los de ese solicitante, como se indica en la(s)
solicitud(es) a que se refiere este poder. Si esa persona es el titular (o uno de los titulares), el
nombre y el apellido que se han de indicar son los de ese titular, tal como figuran en el registro
de marcas. Si esa persona es una persona interesada distinta de un solicitante o de un titular, el
nombre que se ha de indicar es el nombre completo de esa persona o el nombre habitualmente
utilizado por esa persona.
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3. Representante
3.1 Nombre(s) y apellido(s):

3.2 Direccidn (incluidos el codigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

4.  Solicitud(es) y/o registro(s) en cuestion

Este poder concierne:

4.1 D a todas las solicitudes y/o registros actuales y futuros de la persona que
efectle el nombramiento, con sujecidn a cualquier excepcién indicada en
una hoja adicional.

4.2 D a la(s) siguente(s) solicitud(es) y/o registro(s):

4.2.1 ala(s) solicitud(es) relativa(s) a la(s) siguiente(s) marca(s):?

4.2.2 ala(s) solicitud(es) con el(los) siguiente(s) nimero(s)* de solicitud, asi
como a cualquier(cualesquiera) registro(s) resultante(s) de la(s) misma(s):

4.2.3 al(a los) registro(s) con el(los) siguiente(s) nimero(s) de registro:

4.2.4 D Si no fuera suficiente el espacio disponible en 4.2.1, 4.2.2 0 4.2.3
marquese este recuadro y proporcionese la informacion en una hoja
adicional.

Complétese este punto si se presenta el poder a la Oficina junto con la(s) solicitud(es).

Cuando el nimero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el solicitante o su
representante no lo conozcan, esa solicitud podra ser identificada si se suministra bien i) el
numero de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la
solicitud, o bien iii) una reproduccién de la marca, junto con una indicacién de la fecha en que,
a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el
solicitante o su representante hayan otorgado un nimero de identificacion a la solicitud.
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Alcance del poder

51 D Marquese este recuadro si el representante esta facultado para actuar como
representante para todos los fines, incluso, cuando la persona que efectie el
nombramiento sea un solicitante o un titular, para los siguientes fines:

511 D el retiro de la(s) solicitud(es).
512 D la renuncia del(de los) registro(s).

5.2 D Marquese este recuadro si el representante no esta facultado para actuar
como representante para todos los fines e indiquense aqui o en una hoja
adicional los fines excluidos de los poderes del representante:

Firma o sello

6.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

6.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

6.3 Firma o sello:

Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indiquese el
numero total de dichas hojas y/o anexos:




FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 3
PETICION DE INSCRIPCION DE CAMBIO(S)
EN EL(LOS) NOMBRE(S) O DIRECCION(ES)

respecto de registro(s)
y/o solicitud(es) de registro de marca(s)

presentada en la Oficinade ...........................

POR USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

NuUmero de referencia del titular
ylosolicitante:> e
Ndmero de referencia del representante:’ ................cccevvenees

1.  Peticién de inscripcion

Por la presente se pide la inscripcion del(de los) cambio(s) indicado(s) en la
presente peticion.

2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestion
La presente peticion concierne al(a los) siguiente(s) registro(s) o solicitud(es):
2.1 Numero(s) de registro:

2.2 NOmero(s) de solicitud:?

2.3 D Si el espacio disponible bajo 2.1 6 2.2 no es suficiente, marquese este
recuadro y proporcionese la informacion en una hoja adicional.

! En este espacio podra indicarse el nimero de referencia asignado por el titular y/o solicitante
y/o el nimero de referencia asignado por el representante a la presente peticion.
2 Cuando el nimero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el solicitante o su

representante no lo conozcan, esa solicitud podra ser identificada si se suministra bien i) el
numero de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la
solicitud, o bien iii) una reproduccién de la marca, junto con una indicacién de la fecha en que,
a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el
solicitante o su representante hayan asignado un nimero de identification a la solicitud.
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3. Titular(es) y/o solicitante(es)
3.1 Si el titular y/o el solicitante es una persona natural,
(@) su(s) apellido(s):®
(b)  su(s) nombre(s):®

3.2 Si el titular y/o solicitante es una persona juridica, la designacién oficial
completa de la entidad:

3.3 Direccién (incluidos el codigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

3.4 D Marquese este recuadro si existe mas de un titular y/o solicitante; en ese
caso, relacionese a éstos en una hoja adicional e indiquense, respecto de
cada uno, los datos referidos en los puntos 3.1 0 3.2y 3.3.

4. Representante
4.1 Nombre y apellido:
4.2 Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):
NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

4.3  Namero de serie del poder:*

5. Domicilio legal

El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que estaban indicados
en la(s) solicitud(es) o los que estan inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere la presente
peticion.

Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si ain no se ha asignado, un nimero de serie al
poder o si el titular y/o el solicitante o su representante no conocen adn el nimero de serie.



Formulario N° 3, pagina 3

6.  Indicacion del (de los) cambio(s)

6.1 Datos que han de cambiarse®

Datos después del cambio:®

6.2 D Marquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente; en tal caso,

indiquense en un hoja adicional los datos que han de cambiarse, asi como
los datos después del cambio.

7.  Firmaosello
7.1 Nombre de la persona natural que firme o cuyo sello se utilice:

7.2 Marquese el recuadro adecuado, segin corresponda, si se firma o se utiliza
el sello por o en nombre del

7.2.1 D titular y/o solicitante.

71.2.2 D representante.
7.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.4. Firma o sello:

> Indiquese el (los) nombre (s) y/o la (s) direccion (es) después del cambio.
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8. Tasa

8.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relacion con la presente peticion de
inscripcion de cambio (s):

8.2 Método de pago:

9.  Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indiquese el
numero total de dichas hojas y/o anexos:




FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 4

PETICION DE INSCRIPCION DE
UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD

respecto de registro
y/o solicitud de registro de marcas

presentada en la Oficinade ...........................

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Numero de referencia del titular y/o
solicitante:*
NUmero de referencia del representante:*

1.

Peticion de inscripcion

Por la presente se pide la inscripcién del cambio en la titularidad indicado en la

presente peticion.

2.

Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestion
La presente peticion concierne al (a los) siguientes(s) registro(s) y/o solicitudes(es):
2.1 Numero(s) de registro:

2.2 Namero(s) de solicitud:?

2.3 D Si el espacio disponible bajo 2.1 6 2.2 no es suficiente, marquese este
recuadro y proporciénese la informacion en una hoja adicional.

En este espacio podra indicarse el nimero de referencia asignado por el titular y/o solicitante
y/o el nimero de referencia asignado por el representante a la presente peticion.

Cuando el nimero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el solicitante o su
representante no lo conozcan, esa solicitud podra ser identificada si se suministra bien i) el
numero de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la
solicitud, o bien iii) una reproduccién de la marca, junto con una indicacién de la fecha en que,
a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el
solicitante o su representante hayan otorgado un nimero de identificacion a la solicitud.



Formulario N° 4, pagina 2

3.

Productos y/o servicios afectados por el cambio

31 [ |

32 | ]

Marquese este recuadro si estan afectados por el cambio todos los productos
y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el (los) registro(s)
mencionados en el punto 2.

Marquese este recuadro si el punto 2 menciona sélo una solicitud o registro,
y si s6lo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud
0 registro estan afectados por el cambio, e indiquense los productos y/o
servicios que deben aparecer en la solicitud o registro del nuevo titular (en
cuyo caso los productos y/o sercicios no indicados se mantendran en la
solicitud o registro del solicitante o titular):

Marquese este recuadro cuando el punto 2 mencione mas de una solicitud o
registro y si respecto de uno de ellos por lo menos el cambio no afecta a la
totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En este caso,
indiquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud
y/o registro, si el cambio afecta a todos los productos y/o servicios o sélo a
algunos de ellos. Respecto de cualquier solicitud o registro en que s6lo
estén afectados por el cambio algunos de los productos y/o servicios,
haganse las indicaciones en la forma indicada en el punto 3.2.
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4.  Bases para el cambio en la titularidad

4.1 D El cambio en la titularidad resulta de un contrato.

Se adjunta uno de los siguientes documentos:

41.1 D una copia del contrato certificada conforme con el original.
4.1.2 D un extracto del contrato certificado auténtico.

4.1.3 D un certificado de transferencia.

4.1.4 D un documento de transferencia.

4.2 D El cambio en la titularidad resulta de una fusion.

Se adjunta una copia, certificada conforme con el original, del siguiente
documento que prueba la fusion:

421 D un extracto del registro del comercio.

4.2.2 D otro documento procedente de la autoridad competente.

4.3 D El cambio de la titularidad no resulta de un contrato ni de una fusion.

431 D Se adjunta una copia, certificada conforme con el original, de un
documento que prueba el cambio.
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Titular(es) y/o solicitante(s)

5.1 Si el titular y/o el solicitante es una persona natural,
(@) su(s) apellido(s):®
(b)  su(s) nombre(s):®

5.2 Si el titular y/o solicitante es una persona juridica, la designacion oficial completa
de la entidad:

5.3 Direccién (incluidos el codigo postal y el pais):

Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

54 D Marquese este recuadro si hay méas de un titular y/o solicitante afectado por
el cambio; en tal caso, relacidnense en una hoja adicional e indiquense,
respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 6 5.2
y 5.3.

55 D Marquese este recuadro si el titular y/o el solicitante, o uno de los titulares
y/o solicitantes han cambiado los nombres y/o direcciones sin pedir la
inscripcion de ese cambio, y adjuntese un documento que pruebe que la
persona que ha transferido la titularidad y el titular y/o solicitante son la
misma persona.

Representante del titular y/o solicitante

6.1 Nombrey apellido:
6.2 Direccidn (incluido el cédigo postal y el pais):
Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:

(con el prefijo) (con el prefijo)

6.3 NUmero de serie del poder:*

El(los) nombre(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que estaban indicados en la(s)
solicitud(es) o los que estan inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere la presente peticion.
Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si ain no se ha asignado, un nimero de serie al
poder, o si el titular y/o el solicitante o el representante no conocen aun el nimero de serie.
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Direccion legal del titular y/o solicitante

Nuevo(s) titular(es)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Si el nuevo titular es una persona natural,
(@) su(s) apellido(s):®
(b)  su(s) nombre(s):°

Si el nuevo titular es una persona juridica, la designacién oficial completa de la
entidad:

Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):

Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

Estado de nacionalidad de la persona:

Estado de residencia de la persona:

Estado de establecimiento de la persona:®

Cuando el nuevo propietario sea una persona juridica, indiquese

— lanaturaleza juridica de la persona juridica:

— el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado; en
virtud de cuya legislacién se haya organizado la persona juridica:

D Marquese este recuadro si hay més de un nuevo titular; en tal caso,
relacidnense en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno de
ellos, los datos mencionados en los puntos 8.1 0 8.2, 8.3, 8.4y 8.5.”

El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea los nombres y apellidos
completos del nuevo titular, o bien los nombres habitualmente utilizados por el nuevo titular.
“Establecimiento” significa un establecimiento industrial o comercial real y efectivo.

Cuando se relacionen varios nuevos titulares en la hoja adicional con diferentes direcciones y no
haya representante, debera subrayarse la direccién a efectos de correspondencia en la hoja adicional.
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9.  Representante del nuevo titular
9.1 D El nuevo titular no esta representado.

9.2 D El nuevo titular esta representado.
9.2.1 ldentificacion del representante
9.2.1.1 Nombre(s) y apellido(s):

9.2.1.2 Direccién (incluidos el codigo postal y el pais):

Numero(s) de teléfono Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

9.2.2 D El poder ya obra en posesion de la Oficina.
NUmero de serie: ..........ccceeee.k

9.2.3 D Se adjunta el poder.
9.24 D El poder se entregara en una fecha posterior.

9.25 D No es necesario un poder.

10. Domicilio legal del nuevo titular®

Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si alin no se ha asignado, un nimero de serie al
poder, o si el nuevo titular o el representante no conocen aun el nimero de serie.

Se debe indicar un domicilio legal en el espacio disponible bajo el titulo del punto 10 cuando el
nuevo titular no tenga o, si hay mas de un nuevo titular, cuando ninguno de los nuevos titulares
tenga una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio
de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera pagina de la
presente peticidn, salvo cuando se indique un representante en el punto 9.
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11. Firmay sello

11.1 Nombre o de la persona natuaral que firma o cuyo sello se utiliza:

11.2 Marquese el recuadro adecuado, segln corresponda, si se firma o se utiliza
el sello por o en nombre del

11.2.1 D titular y/o solicitante.
11.2.2 D nuevo titular.

11.2.3 D representante.
11.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

11.4 Firma o sello:

12. Tasa

12.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relacion con la presente peticion de
inscripcion de un cambio en la titularidad:

12.2 Método de pago:

13. Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indiquese el
namero total de dichas hojas y/o anexos:




FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N°5

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA

respecto de registros
y/o solicitudes de registro de marcas

presentado en la Oficinade ...........................

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

1. Certificacion

El (los) cedente(s) y el (los) cesionario(s) abajo firmantes certifican que la
titularidad del (de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es) identificado(s) a continuacion ha
sido transferida por contrato.

2. Registro(s) y/o solicitude(es) en cuestion

El presente certificado concierne la transferencia del (de los) siguiente(s) registro(s) y/o
solicitud(es):

2.1 Ndmero(s) de registro:

2.2 NOmero(s) de solicitud:*

2.3 D Si los espacios bajo 2.1 6 2.2 no son suficientes, marquese este recuadro y
porporciénese la informacion en una hoja adicional.

! Cuando el nimero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el cedente o su representante
no lo conozcan, esa solicitud podra ser identificada si se suministra bien i) el nimero de
solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o
bien iii) una reproduccion de la marca, junto con una indicacion de la fecha en que, a
conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o
su representante hayan otorgado un nimero de identificacién o la solicitud.
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3. Productos y/o servicios afectados por la transferencia

31 [ |
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Marquese este recuadro si han sido afectados por la transferencia todos los
productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el(los)
registro(s) mencionados en el punto 2.

Marquese este recuadro si el punto 2 menciona sélo una solicitud o registro,
y si s6lo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud
0 registro han sido afectados por la transferencia, e indiquense los productos
y/o servicios que han sido afectados por la transferencia:

Marquese este recuadro cuando el punto 2 mencione mas de una solicitud o
registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no ha
afectado a la totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En este
caso, indiquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada
solicitud y/o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y/o
servicios o0 s6lo a algunos de ellos. Respecto de cualquier solicitud o
registro en que sélo hayan sido afectados por la transferencia algunos de los
productos y/o servicios, haganse las indicaciones en la forma indicada en el
punto 3.2.
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Cedente(s)

4.1 Si el cedente es una persona natural,
(@)  su(s) apellido(s):?
(b)  su(s) nombre(s):?

4.2  Si el cedente es una persona juridica, la designacion oficial completa de la
entidad:

4.3 Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):

Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

4.4 D Marquese este recuadro si hay méas de un cedente; en tal caso, relacionense
en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno de ellos, los datos
mencionados en los puntos 4.1 0 4.2y 4.3.

2

El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s)
solicitud(es) o estan inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere el presente certificado.
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5.  Cesionario(s)
5.1 Si el cesionario es una persona natural,

(@) su(s) apellido(s):®

(b)  su(s) nombre(s):®

5.2 Si el cesionario es una persona juridica, la designacion oficial completa de la
entidad:

5.3 Direccidn (incluidos el cddigo postal y el pais):

Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

5.4 D Marquese este recuadro si hay méas de un cesionario; en tal caso,
relacionense en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno de
ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 6 5.2y 5.3.

3 El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea el(los) nombre(s) y

apellido(s) completos del cesionario, o bien los nombres habitualmente utilizados por el
cesionario.
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Firmas o sellos
6.1 Firma(s) o sello(s) del(de los) cedente(s).
6.1.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo
(s) se utiliza(n):
6.1.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del (de los) sello(s):
6.1.3 Firma(s) o sello(s):
6.2 Firma(s) o sello(s) del(de los) cesionario(s).
6.2.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo
sello(s) se utiliza(n):

6.2.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del(de los) sello(s):

6.2.3 Firma(s) o sello(s):

Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indiquese el
numero total de dichas hojas y/o anexos:




FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 6

DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA

respecto de registro(s)
y/o solicitud(es) de registro de marcas

presentado en la Oficinade ................ccoo v,

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Declaracion de transferencia

El(los) cedente(s) abajo firmante(s) transfieren(n) al(a los) cesionario(s) abajo
firmante(s) la titularidad del(de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es) que se
identifica(n) a continuacion.

Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestion

El presente documento concierne la transferencia del(de los) siguiente(s) registro(s) y/o
solicitud(es):

2.1 Numero(s) de registro:

2.2 NOmero(s) de solicitud:*

2.3 D Si los espacios bajo 2.1 6 2.2 no son suficientes, marquese este recuadro y
proporciénese la informacion en una hoja adicional.

Cuando el nimero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el cedente o su representante
no lo conozcan, esa solicitud podra ser identificada si se suministra bien i) el nimero de
solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o
bien iii) una reproduccion de la marca, junto con una indicacion de la fecha en que, a
conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o
su representante hayan otorgado un nimero de identificacién o la solicitud.
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3. Productos y/o servicios afectados por la transferencia

31 [ |

32 [ ]

Marquese este recuadro si estan afectados por la transferencia todos los
productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el(los)
registro(s) mencionados en el punto 2.

Marquese este recuadro si el punto 2 menciona sélo una solicitud o registro,
y si s6lo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud
0 registro estan afectados por la transferencia, e indiquense los productos
y/o servicios que estan afectados por la transferencia:

Marquese este recuadro cuando el punto 2 mencione mas de una solicitud o
registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no afecta
a la totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En este caso,
indiquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud
y/o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y/o servicios o
solo a algunos de ellos. Respecto de cualquier solicitud y/o registro en que
solo estén afectados por la transferencia algunos de los productos y/o
servicios, hagase la indicacion en la forma indicada en el punto 3.2.
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4.  Cedente(s)

4.1 Si el cedente es una persona natural,

(@) su(s) apellido(s):?

(b)  su(s) nombre(s):?

4.2 Si el cedente es una persona juridica, la designacion oficial completa de la entidad:

4.3 Direccion (incluidos el cddigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

4.4 D Marquese este recuadro si hay mas de un cedente; en tal caso, relacionense
en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno de ellos, los datos
mencionados en los puntos 4.1 0 4.2y 4.3.

2 El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s)

solicitud(es), o estan inscritos en el(los) registro(s), a que se refiere el presente documento.



Formulario N° 6, pagina 4

5.  Cesionario(s)

5.1 Si el cesionario es una persona natural,
(@)  su(s) apellido(s):®

(b)  su(s) nombre(s):®

5.2 Siel cesionario es una persona juridica, la designacion oficial completa de la entidad:

5.3 Direccidn (incluidos el cddigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

54 D Marquese este recuadro si hay mas de un cesionario; en tal caso,
relacionense en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno de
ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 6 5.2y 5.3.

6.  Indicaciones adicionales (véase el Anexo al presente Formulario (adjunto))

(el suministro de cualquiera de estas indicaciones es facultativo a los fines de la
inscripcion del cambio en la titularidad)

D Marquese este recuadro si se utiliza el Anexo.

3 El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea el(los) nombre(s) y

apellido(s) completos del cesionario, o bien los nombres habitualmente utilizados por el
cesionario.
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Firmas o sellos
7.1 Firma(s) o sello(s) del(de los) cedente(s).
7.1.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o
cuyo(s) se utiliza(n):
7.1.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del (de los) sello(s):
7.1.3 Firma(s) o sello(s):
7.2 Firma(s) o sello(s) del(de los) cesionario(s).
7.2.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o
cuyo(s) sello(s) se utiliza(n):

7.2.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del(de los) sello(s):

7.2.3 Firma(s) o sello(s):

Hojas adicionales, documentos y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o documentos, e
indiguese el numero total de dichas hojas y/o documentos: ................

D Marquese este recuadro si se adjunta un anexo e indiquense el nimero de paginas
del anexo y el nimero de hojas adicionales al mismo: ................




Anexo al Formulario N° 6

Indicaciones adicionales relativas
a un documento de transferencia (punto 6)

A. Transferencia de activo intangible o negocios

a)

b)

[]

[]

Marquese este recuadro cuando se haga la transferencia con el activo
intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y/o
servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o registro(s) mencionado(s) en
el punto 2 del documento de transferencia.

Marquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia
mencione s6lo una solicitud o registro y si la transferencia se hace con el
activo intangible o los negocios pertinentes respecto de sélo algunos de los
productos y/o servicios relacionados en esa solicitud o registro, e indiquense
los productos y/o servicios respecto de los que se hace la transferencia con
el activo intangible o los negocios pertinentes:

Marquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia
mencione mas de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo
menos se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios
pertinentes respecto de menos de la totalidad de los productos y/o servicios
relacionados. En tal caso, indiquese en una hoja adicional, separadamente
respecto de cada solicitud y/o registro, se hace la transferencia con el activo
intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y/o
servicios o solo respecto de algunos de ellos. Por lo que se refiere a
cualquier solicitud o registro del que se hace la transferencia con el activo
intangible o los negocios pertinentes respecto de sélo algunos de los
productos y/o servicios, hagase la indicacion en la forma especificada en el
punto b).
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Transferencia de derechos resultantes del uso

Los derechos, derivados del uso de la marca, se transfieren respecto de
a) D todos los registros y/o solicitudes.

b) D solo el(los) registro(s) y/o la(s) solicitud(es) siguiente(s):

Transferencia del derecho de demanda

D El cesionario tendra derecho a entablar demanda por infracciones anteriores.

Remuneracion

a) D La transferencia se efectla contra dinero recibido.

b) D La transferencia se efectta contra dinero recibido y otros productos y
valores.

C) D El cedente reconoce haber recibido la remuneracion mencionada.

Fecha efectiva de la transferencia

a) D La transferencia es efectiva a partir de la fecha de la firma del presente
documento de transferencia.

b) D La transferencia es efectiva a partir de la fecha siguiente: ......................



FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 7

PETICION DE CORRECCION DE ERRORES
en registro(s) y/o solicitud(es) de registro de marcas

presentada en la Oficinade ...........................

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Numero de referencia del titular
ylosolicitante:*
NuUmero de referencia del representante:1 """""""""""""""""

1.  Peticion de correccion

Por la presente se pide(n) la(s) correccion(es) identificada(s) en la presente
peticion.
2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestion

La presente peticion concierne el(los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):
2.1 Numero(s) de registro:

2.2 NOmero(s) de solicitud:?

2.3 D Si los espacios bajo 2.1 ¢ 2.2 no son suficientes, marquese este recuadro y
proporcionese la informacion en una hoja adicional .

En este espacio se podré indicar el nimero de referencia asignado por el titular y/o solicitante
y/o el nimero de referencia asignado por el representante a la presente peticion.

Cuando el nimero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el solicitante o su
representante no lo conozcan, esa solicitud podra ser identificada si se suministra bien i) el
numero de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la
solicitud, o bien iii) una reproduccién de la marca, junto con una indicacién de la fecha en que,
a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el
solicitante o su representante hayan otorgado un nimero de identificacion a la solicitud.
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Titulares(es) y/o solicitante(s)

3.1 Si el titular y/o solicitante es una persona natural,
(@) su(s) apellido(s):®
(b)  su(s) nombre(s):®
3.2 Si el titular y/o solicitante es una persona juridica, la designacién oficial completa
de la entidad:
3.3 Direccién (incluidos el codigo postal y el pais):
Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con su prefijo) (con su prefijo)
3.4 D Marquese este recuadro si hay méas de un titular y/o solicitante; en tal caso,
relacidnense en una hoja adicional e indiquense, respecto de cada uno de
ellos, los datos mencionados en los puntos 3.1 0 3.2y 3.3.
Representante
4.1 Nombre(s) y apellido(s):
4.2 Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):
Numero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)
4.3 Numero de serie del poder:*

El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s)
solicitud(es), o estan inscritos en el registro, a que se refiere la presente peticion.

Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si ain no se ha asignado, un nimero de serie al
poder, o si el titular y/o solicitante o el representante no conocen adn el nimero de serie.
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5. Direccion legal

6.  Indicacion del(de los) error(es) y la(s) correccion(es)

6.1 Datos que han de corregirse:

Datos después de la correccion:

6.2 D Marquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente; en tal caso,
indiquense en una hoja adicional los datos que han de corregirse, asi como
los datos después de la correccion.

7.  Firmay sello
7.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

7.2 Marquese el recuadro adecuado, segun corresponda, si se firma o se utiliza
el sello por o en nombre del

7.2.1 D titular y/o solicitante.

7.2.2 D representante.
7.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.4. Firma o sello:
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8. Tasa

8.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relacion con la presente peticion de
correccion:

8.2 Método de pago:

9.  Hojas adicionales y anexos

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos e indiquese el
numero total de dichas hojas y/o anexos:




FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 8

PETICION DE RENOVACION DE UN REGISTRO

presentada en la Oficinade ...........................

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Numero de referencia del titular:®

NUmero de referencia del representante:*  ..................

1. Indicacidn de que se pide una renovacion

Por la presente se pide la renovacion del registro identificado en la presente
peticion.

2.  Registro en cuestion
2.1 Numero de registro:
2.2 Fecha de presentacién de la solicitud que dio lugar al registro:

Fecha de registro:

En este espacio se podra indicar el nimero de referencia asignado por el titular y/o el nimero de
referencia asignado por el representante a la presente peticién de renovacion.
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Titular(es)
3.1 Si el titular es una persona natural,
(@)  su(s) apellido(s):?

(b)  su(s) nombre(s):?
3.2 Si el titular es una persona juridica, la designacién oficial completa de la entidad:

3.3 Direccidn (incluidos el cddigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

3.4 D Marquese este recuadro si hay més de un titular; en caso afirmativo,
relacionense en una hoja adicional e indiquese, respecto de cada uno de
ellos, los datos mencionados en los puntos 3.1 6 3.2y 3.3.

Representante del titular

4.1 Nombre(s) y apellido(s):

4.2 Direccion (incluidos el codigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: NUmero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)

4.3  NUmero de serie del poder:®

El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que se han inscrito en
el registro a que se refiere la presente peticion.

Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si ain no se ha asignado, un nimero de serie al
poder, o si el titular o el representante no conocen aun el nimero de serie.



Formulario N° 8, page 3

5.  Domicilio legal del titular

6.  Productos y/o servicios*

6.1 D Se pide la renovacién para todos los productos y/o servicios cubiertos por el
registro.

6.2 D Se pide la renovacion solamente para los siguientes productos y/o servicios
cubiertos por el registro:*

6.3 D Se pide la renovacién para todos los productos y/o servicios cubiertos por el
registro, excepto los siguientes:®

6.4 D Marquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente y utilicese una
hoja adicional.

Marguese Gnicamente uno de los recuadros 6.1, 6.2 6 6.3.

> La lista de los productos y/o servicios para los que se pide la renovacion debera presentarse tal
como aparezca en el registro (agrupados con arreglo a las clases de la Clasificacion de Niza,
empezando por indicar el nimero de la clase pertinente y presentados en el orden de las clases
de esa Clasificacién, cuando los productos o servicios pertenezcan a mas de una clase).

Los productos y/o servicios para los que no se pide la renovacion, cuando pertenezcan a mas de
una clase de Clasificacion de Niza , deberan agruparse con arreglo a las clases de dicha
Clasificacion, empezando por indicar el nimero de la clase pertinente y presentarse en el orden
de las clases de dicha Clasificacion.
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Persona que no sea el titular o el representante del titular, que presenta esta
peticion de renovacion

IMPORTANTE: Una persona que no sea el titular o el representante del titular podra

presentar una peticion de renovacion Unicamente cuando la Parte
Contratante asi lo permita. En consecuencia, el presente punto no
podra ser completado si la Parte Contratante cuya Oficina es la
Oficina identificada en la primera pagina de esta peticién de
renovacion no permite que la peticion de renovacion sea presentada
por una persona que no sea el titular o el representante del titular.

D Marquese este recuadro si esta peticion de renovacion es presentada por una

7.1

7.2

7.3

persona que no sea el titular o el representante del titular.

Si la persona es una persona natural
(@ su(s) apellido(s):

(b)  su(s) nombre(s):

Si la persona es una persona juridica, la designacion oficial completa de la
entidad:

Direccién (incluidos el codigo postal y el pais):

NUmero(s) de teléfono: Numero(s) de telefacsimile:
(con el prefijo) (con el prefijo)
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8. Firmay sello
8.1: Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

8.2 Marquese el recuadro adecuado, segun corresponda, si se firma o se utiliza
el sello por o en nombre del

8.2.1 D titular.
8.2.2 D representante del titular.

8.2.3 D la persona mencionada en el punto 7.
8.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.4. Firma o sello:

9. Tasa

9.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relacién con la presente peticion de
renovacion:

9.2 Método de pago:

10. Hojas adicionales

D Marquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales e indiquese el nimero
total de dichas hojas:




