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DECRETO NUMERO 57-2000

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica de la Republica reconoce y protege el derecho de libertad
de industria y comercio, asi como el derecho de los inventores, como derechos
inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad
exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de

los cuales la Republica de Guatemala es parte;

CONSIDERANDO:

Que la Republica de Guatemala, como parte del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su
enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislacion
interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de
inventores y creadores de modelos de utilidad y disefios industriales y los de los
titulares de marcas de fabrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que
como parte de esa proteccion, es necesario emitir disposiciones sobre la utilizacién de
las indicaciones geograficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represion

a los actos de competencia desleal;

CONSIDERANDO:

Que la Republica de Guatemala, como Miembro de la Organizacién Mundial del
Comercio, estd obligada a velar porque su legislacion nacional en materia de propiedad
industrial, cumpla con los estdndares de protecciéon que contempla el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -
ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organizacion Mundial de

Comercio);
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CONSIDERANDO:

Que tanto el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la Republica) como la Ley de Patentes de
Invencién, Modelos de Utilidad, Dibujos y Disefios Industriales (Decreto Ley 153-85),
no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del
comercio internacional y de las nuevas tecnologias, motivo por el cual se hace
imperativo integrar al régimen juridico normas que permitan que los derechos de
propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con
las exigencias actuales, y estimular asi la creatividad intelectual y la inversién en el

comercio y la industria;

POR TANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la

Constitucion Politica de 1a Republica,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO I

NORMAS COMUNES

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto la proteccion, estimulo y

fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicacién en el campo de la industria y el
comercio y, en particular, lo relativo a la adquisicién, mantenimiento y proteccion de los
signos distintivos, de las patentes de invencion y de modelos de utilidad y de los disefios
industriales, asi como la protecciéon de los secretos empresariales y disposiciones

relacionadas con el combate de la competencia desleal.

ARTICULO 2.- Personas que pueden acogerse a esta ley. Toda persona, individual o
juridica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y

gozar de los derechos que esta ley otorga.

ARTICULO 3.- Trato nacional. Las personas individuales o juridicas, nacionales de
otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los
guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial
real y efectivo en aquel Estado, gozardn de un trato no menos favorable que el que se
otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisicién, mantenimiento, proteccion y
ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en

el futuro.

ARTICULO 4.- Terminologia. A los efectos de esta ley se entendera por:

REFORMADA por el Art. 34 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la
REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

" Denominacién de origen: Todo nombre geografico, expresion, imagen o signo que
designa o evoca una region, una localidad o un lugar determinado, que identifica un
producto como originario de esa region, localidad o lugar determinado, cuando las
cualidades o caracteristicas del producto se deban fundamentalmente al medio en donde

se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales."

Diario oficial: lo constituye el medio de publicacién oficial del Estado.
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Disefio industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los

-

primeros deben entenderse como toda combinacién de figuras, lineas o colores; que se
incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentacién y que le den
una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que
sirva de tipo o patrén para la fabricacién de un producto industrial, que le dé un aspecto

especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

Emblema: un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un

establecimiento mercantil o a una entidad.

Expresion o sefial de publicidad: toda leyenda, frase, combinacion de palabras, disefios,
grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y caracteristico, que se
emplee con el fin de atraer la atencién de los consumidores o usuarios sobre uno o

varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

REFORMADA por el Art. 34 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la
REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

" Indicacién geografica: Indicaciones que identifican a un producto como originario de
un pais, o de una regién, o una localidad de ese pais, cuando determinada calidad,
reputaciéon u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geografico. Todo signo o combinacion de signos, en cualquier forma, serdn

susceptibles de constituir una indicacion geogréfica."

Invencién: toda creacién humana que permita transformar la materia o la energia que
existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus

necesidades concretas.

REFORMADA por el Art. 34 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la
REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

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

una representacion grafica."

Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona juridica que agrupa a personas

autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de certificaciéon: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas

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

Modelo de utilidad: toda mejora o innovacién en la forma, configuracion o disposicion
de elementos de algin objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algin efecto

técnico en su fabricacion, funcionamiento o uso.

Nombre comercial: un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue

a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Patente: el titulo otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular

con respecto a una invencion, cuyos efectos y alcance estdn determinados por esta ley.

Procedimiento: con relaciéon a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier
substancia, composicion, material (inclusive bioldgico), aparato, mdquina u otro

tangible o una parte de ellos.

Secreto empresarial: cualquier informaciéon no divulgada que una persona individual o
juridica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o

de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un

emblema, una expresion o seial de propaganda o una denominacién de origen.

Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector
pertinente del publico, o en los circulos empresariales, como identificativo de
determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese
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conocimiento por su uso en el pafs o como consecuencia de la promocién del signo,

cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Registro: el Registro de la Propiedad Intelectual.

ARTICULO 5.- Formalidades de las solicitudes. 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 Cédigo Procesal Civil y Mercantil.

ARTICULO 6.- Tramite. Todas las solicitudes y demds gestiones administrativas que se

presenten de acuerdo con esta ley, deberan ser tramitadas y resueltas por el Registro.

ARTICULO 7.- Representacion. 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, deberd ser
representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberad ser abogado

colegiado activo.

El mandatario debera tener facultades suficientes para representar al mandante en todos
los asuntos y acciones relacionadas con la adquisicion, mantenimiento y 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 tuviere esas facultades, se le

considerard investido de ellas por ministerio de la ley.
En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podra admitirse la actuacién de
un abogado como gestor oficioso del interesado. No obstante, no se podra rechazar la

actuacion de un abogado como gestor oficioso en los siguientes casos:

a) En la presentacion y contestacién de oposiciones;
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b) Cuando el Registro o esta ley sefialen un plazo para cumplir con determinado acto, si

el incumplimiento puede afectar derechos del requerido; y

c¢) En la presentacion de solicitudes de registro y renovacion de signos distintivos.

En todo caso, el gestor oficioso deberd prestar garantia suficiente determinada por el
Registro, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho
en su nombre. No serd necesario prestar garantia si el gestor ha presentado y mantiene
vigente, una fianza extendida por una entidad afianzadora legalmente autorizada y
emitida a favor del Registro, que cubra sus responsabilidades como gestor oficioso por

el monto que fije el reglamento de esta ley.

ARTICULO 8.- Unificacién de solicitudes. Podrd pedirse en una sola solicitud la
modificacién o correcciéon de dos o mads solicitudes o registros, siempre que la

modificacién o correccidn fuese la misma para todos ellos.

Podra asimismo solicitarse mediante un tnico pedido la inscripcién de enajenaciones
relativas a dos o mas solicitudes o registros, siempre que el enajenante y el adquiriente
fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposicion se aplicard, en lo pertinente, a la

inscripcion de licencias y de los cambios de nombre o denominacién del titular.

A efectos de lo previsto en este articulo, el peticionante deberd identificar cada una de
las solicitudes o registros en que debe hacerse la modificacion, correccion o inscripcin vy,
en todos los casos, deberd presentar, ademads, una copia de la solicitud respectiva para
agregar a cada expediente. Las tasas correspondientes se pagaran en funcion del nimero

de solicitudes o titulo afectados.

ARTICULO 9.- Plazos. Salvo aquellos casos en que expresamente se establezca lo

contrario, los plazos establecidos en esta ley son improrrogables.

ARTICULO 10.- Intervencién de terceros. Cuando se presente una solicitud relativa a la
renuncia o cancelacién voluntaria de un derecho registrado, el escrito debera contener la
firma del titular legalizada por notario y, si estuviese inscrito algin derecho en favor de
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tercero, la inscripcién procederd solo si consta el consentimiento de éste por escrito con

-

forma legalizada.

ARTICULO 11.- Efectos de la declaraciéon de nulidad. Los efectos de la declaracién de
nulidad absoluta de una patente o de un registro, se retrotraerdn a la fecha de la solicitud
respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la

resolucion que declara la nulidad.

La declaratoria de anulacién de una patente o de un registro surtird efectos desde la
fecha de emplazamiento del demandado. Al plantear la accion de anulabilidad, el titular
legitimo tendra derecho a reivindicar el signo distintivo, invencién o disefio y a que se

le indemnice los dafios y perjuicios que se le hayan causado por el demandado.

ARTICULO 12.- Abandono de la gestién. Salvo aquellos casos en los que se establezca
un plazo especifico, las solicitudes que se presenten de conformidad con esta ley se
tendran por abandonadas y caducaran de pleno derecho cuando el interesado no cumpla
con lo que le sea requerido por el Registro, dentro de un plazo de seis meses, contados a
partir desde la ultima notificacion que se le hubiere hecho. El abandono causara la
pérdida de la prelacién y de oficio el archivo de la solicitud, sin necesidad de

declaracién alguna.

ARTICULO 13.- Recursos. Contra las resoluciones definitivas del Registro podra
interponerse el recurso de revocatoria, que se interpondrd y tramitard en la forma que

determina la Ley y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 14.- Modificacién de la solicitud. El solicitante podrd, en cualquier
momento del procedimiento, modificar su solicitud para restringir el dmbito de
proteccion solicitado y para corregir errores que contengan la solicitud inicial o los
documentos anexos a la misma. La modificacion deberd ser solicitada por escrito en
forma legalizada por notario, a la que se debe acompaiiar el comprobante de pago de la

tasa correspondiente.



o o

l J _rNJ - - . g Ai—
WWW. Wl \(./-' y . ; A ©.C0IN
Universidad de Alicante ) §

Cada solicitud fraccionaria conservara la fecha de presentacion de la solicitud inicial y

el derecho de prioridad, cuando corresponda.

ARTICULO 15.- Desistimiento de la solicitud. El solicitante podrd desistir de su
solicitud en cualquier momento del procedimiento, mediante peticidn escrita con firma
legalizada por notario. Una vez aprobado, el desistimiento de una solicitud surtird
efectos desde su presentacion en el Registro y no dard derecho al reembolso de las tasas

que se hubiesen pagado.

El desistimiento de una solicitud termina el procedimiento administrativo, produce la
extincion de los derechos que se originaron desde la fecha de presentacion de la misma

y tendrd como consecuencia el archivo del expediente.

La invencién objeto de una solicitud desistida pasard al dominio publico, siempre que

cuando haya sido publicada de conformidad con esta ley.

TITULO II
DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPITULO I
DE LAS MARCAS

SECCION UNO
NORMAS GENERALES

ARTICULO 16.- REFORMADO por el Art. 35 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrdn 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 combinacién de estos signos. Pueden asimismo consistir
en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentaciéon o acondicionamiento de los
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productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los

servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.

Las marcas podrdn consistir en indicaciones geograficas nacionales o extranjeras,
siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se
apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusién o asociacién con
respecto al origen, cualidades o caracteristicas de los productos o servicios para los

cuales se usen las marcas.

En el caso de marcas colectivas o marcas de certificaciéon, cuando la indicacién
geografica identifique a un producto o servicio como procedente de un pais o de una
regién o localidad de dicho pais y una cualidad, reputacién u otra caracteristica del
producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geografico,

dicha indicacién geografica podrd optar a proteccion como marca.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningin caso

serd obstdculo para el registro de la marca.

Sera facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no

serd necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro

solamente serd otorgado para dicho producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilizacion, en determinada proporcion, del nombre
comun o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberd menoscabar

la capacidad distintiva de ésta."

ARTICULO 17.- Adquisiciéon del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes
muebles, la propiedad de las mismas se adquieren por su registro de conformidad con

esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

10
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La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora

de presentacion de la solicitud de inscripcion en el Registro.

Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de
la marca y el derecho a su uso exclusivo s6lo se adquiere con relacion a los productos o

servicios para los que haya sido registrada.

El titular de una marca protegida en un pais extranjero, gozara de los derechos y de las
garantias que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala,
salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algin tratado o convencidn de

que Guatemala sea parte.

ARTICULO 18.- Derechos de prioridad. El solicitante del registro de una marca podra
invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en
algin Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere
vinculada. Tal prioridad debera invocarse por escrito, indicando la fecha y el pais de la

presentacion de la primera solicitud.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades multiples o prioridades parciales,
que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o mas Estados diferentes; en

tal caso el plazo de prioridad se contard desde la fecha de la prioridad més antigua.

El derecho de prioridad tendra una vigencia de seis meses contados a partir del dia

siguiente de la presentacion de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podra invocarse con la presentacion de la nueva solicitud o en
cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de
vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberd acompafiarse una copia
de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere
recibido dicha solicitud, la cual quedard dispensada de toda legalizacion y deberé llevar
anexa una traduccién si no estuviere redactada en espaiol. La certificaciéon a que se
refiere ese parrafo, deberd presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a
la fecha de vencimiento de la prioridad.

11
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Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no
serd denegada, revocada ni anulada por razén de hechos ocurridos durante el plazo de
prioridad, realizados por el propio solicitante o por tercero y tales hechos no darén lugar
a la adquisicién de ningun derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o

servicios contenidos en la primera solicitud.

La prioridad que se invoque se regird en todo lo demds por las disposiciones del

convenio o tratado correspondiente.

ARTICULO 19.- Cotitularidad. Salvo las disposiciones especiales contenidas en esta
ley, la cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regird, cuando no
hubiese acuerdo en contrario, por las disposiciones del Coédigo Civil sobre la

copropiedad.

ARTICULO 20.- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser registrado
como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno

de los casos siguientes:

a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al

cual se aplique;

b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se
aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del

servicio de que se trate.

¢) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al

servicio al cual se aplique;
d) Que consista exclusivamente en un signo, una indicacién que, en el lenguaje

corriente, técnico o cientifico, o en los usos comerciales del pais, sea una designacioén

comun o usual del producto o del servicio de que se trate;

12
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e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicacién o un adjetivo que pueda

servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o del
servicio de que se trate, su traduccién a otro idioma, su variacién ortografica o la

construccion artificial de palabras no registrables;

f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;

g) Que consista en una letra o un digito aisladamente considerado, salvo que se presente

en una forma especial y distintiva;

h) Que sea contrario a la moral o al orden publico;

1) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o

simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad internacional;

J) Que pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geogréafica o cultural, la
naturaleza, el modo de fabricacidon, las cualidades, la aptitud para el empleo o el
consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o del servicio de que se

trate;

k) Que consista en una indicacién geogrédfica que no se ajuste a lo dispuesto en el

articulo 16 parrafo dos de esta ley;

1) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, simbolo, emblema,
sigla, denominacion o abreviacion de denominacion de cualquier Estado u organizacion
internacional, sin autorizaciéon de la autoridad competente del Estado o de la

organizacion internacional de que se trate;
m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de

garantia adoptado por un Estado o una entidad publica, sin autorizacién de la autoridad

competente de ese Estado;

13
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n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier pais,

titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies

fiscales en general;

) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan
suponer la obtencion de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente,
salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del

registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

0) Que consista en la denominacién de una variedad vegetal, protegida en el pais o en
algin pais del extranjero, y con relacién a los productos que identifica la variedad de

que se trate; y

p) Que sea o haya sido una marca de certificacion, cuyo registro fue anulado, o que
hubiere dejado de usarse por disolucion o desaparicién de su titular, a menos que hayan
transcurrido por lo menos diez afios desde la anulacién, disolucién o desaparicion,

segun el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del parrafo anterior,
podrd admitirse para su tramite el registro de la marca, o podrd renovarse una ya
registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el
particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos
supuestos ha adquirido suficiente aptitud o cardcter distintivo respecto de los productos

o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

ARTICULO 21.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podra ser registrado
como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algtin derecho

de tercero. En y puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresion de publicidad comercial

registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares

productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar
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confusién o crear un riesgo de asociacion con esa marca o expresion de publicidad

comercial;

b) Si el signo puede causar confusién por ser idéntico o similar a un nombre comercial o
un emblema usado en el pais por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o
establecimiento que negocie normalmente con mercancias o preste servicios iguales o
similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar

su distintividad;

c) Si el signo constituye una reproduccién, imitacion, traduccidn o transcripcion, total o
parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el pais,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso
y registro fuese susceptible de causar confusién o un riesgo de asociacidén con este
tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte

su fuerza distintiva;

d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratdndose
del nombre, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen o retrato de una persona
distinta de la que solicita el registro, salvo que se acreditare la autorizacién de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus

herederos;
e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local,
regional o nacional, salvo que se acreditare la autorizaciéon expresa de la autoridad

competente de esa colectividad;

f) Si el signo constituye una reproduccién o imitacién, total o parcial, de una marca de

certificacion protegida;

g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un

tercero; y
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h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de

competencia desleal.

SECCION DOS

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

ARTICULO 22.- REFORMADO por el Art. 36 del DECRETO No. 11-2006 del

CONGRESO de la REPUBLICA, de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca contendra:

a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha

representacion;

b) 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 denominativas con grafifa, forma o color especiales, o de marcas figurativas,

mixtas o tridimensionales con o sin color;

d) Una traduccién simple de la marca, cuando estuviese constituida por algin elemento

denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del espafiol;

e) Una enumeracién de los productos o servicios que distinguird la marca, con

indicacion del nimero de la clase;

f) Las reservas o renuncias especiales;

g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripcion grafica y adjuntar una

reproduccién magnética de la misma;
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h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripcion grifica y se puede

adjuntar a la solicitud la férmula quimica o el procedimiento; e

1) 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 presenté la solicitud

prioritaria;

2. La fecha de presentacion de la solicitud prioritaria;

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

ARTICULO 23.- REFORMADO por el Art. 37 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Documentos adjuntados. Con la solicitud deberdn presentarse:

a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales I) y
m) del parrafo uno del articulo 20, y en las literales d) y e) del articulo 21, ambos de
esta ley, cuando fuese pertinente;

b) El comprobante de pago de la tasa establecida;

c¢) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal ¢)

del parrafo uno del articulo 22 de esta ley;

d) En el caso de marcas sonoras o auditivas, tres ejemplares de su reproduccién en

material de apoyo; y

e) En el caso de marcas olfativas, y si se presentan con la solicitud original, tres copias
de la férmula quimica o procedimiento."
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ARTICULO 24.- REFORMADO por el Art. 38 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Fecha de presentacion de la solicitud. Presentada la solicitud, el Registro anotara la
fecha y hora de su presentacidn, le asignard un nimero de expediente y entregara recibo
de la solicitud y de los documentos presentados al solicitante.

Se tendrd como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su recepcion por el
Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los

siguientes requisitos:

a) Que contenga informacidén que permita identificar al solicitante o su representante e

indique direccidn para recibir notificaciones en el pais;

b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o,

1. Tratdindose de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de
marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompafiar de una

reproduccién de la marca;

2. Tratidndose de marcas sonoras o auditivas, se acompafiard de una copia de su

reproduccién en material de apoyo; y

3. Si se trata de marcas olfativas, deberd acompanarse de material de apoyo que puede

incluir copia de la férmula quimica o procedimiento.

¢) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usara

la marca; y

d) Que acompaiie el comprobante de pago de la tasa establecida.”
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ARTICULO 25.- Examen de forma y fondo. El Registro procederd a examinar primero

si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los articulos 5, 22 y 23 de esta
ley y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de

inadmisibilidad comprendidos en los articulos 21 y 21 de la misma.

Si con motivo del examen al que se refiere el parrafo anterior, el Registro estableciera
que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los articulos 5,
22 y 23 de esta ley, la dejard en suspenso y requerird al solicitante que cumpla con
subsanar dentro del plazo de un mes el error u omision, bajo apercibimiento de que si no

lo hiciere se tendra por abandonada la solicitud.

Si el efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada estd comprendida
en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta ley, notificard al
solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisién y le dard un plazo de dos
meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante
hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las

objeciones planteadas, dictard resoluciéon fundamentada rechazando la solicitud.

ARTICULO 26.- REFORMADO por el Art. 39 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Publicacion de la solicitud. Una vez efectuado el examen a que se refiere el articulo
anterior, sin haberse encontrado obstaculo a la solicitud o superado éste, el Registro
emitird el edicto correspondiente, que deberd publicarse en el Diario Oficial tres veces
dentro de un plazo de quince (15) dias, a costa del interesado.

El edicto debera contener:

a) El nombre y domicilio del solicitante;

b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;

c¢) La fecha de presentacion de la solicitud;
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d) El nimero de la solicitud o expediente;

e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de una marca sonora o auditiva,
su descripcion grafica, haciendo constar que el Registro tiene disponible, para las partes
interesadas, un ejemplar del material de apoyo de su reproduccion para su consulta, si se
tratare de una marca olfativa, la descripcién grafica, haciendo constar que el Registro
tiene a disposicion de los interesados, un ejemplar del material de apoyo para su

consulta;

f) Una enumeracién de los productos o servicios, por sus nombres, que distinguird la

marca correspondiente;

g) La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguird la marca; y

h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para

el efecto.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la udltima publicacién del edicto, el solicitante
debera presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del Diario Oficial en
donde el mismo apareci6 publicado. El incumplimiento de esta disposicién tendrd como

efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho."

ARTICULO 27.- Oposicién al registro. Cualquier persona interesada podrd presentar
oposicion contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la fecha de la primera publicacién del edicto. El opositor debera
indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompafiando u
ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretension y, ademds, cumplir con

lo establecido en el articulo 5 de esta ley.

De la oposicién se dard audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses.
La contestacion a la oposicion deberd satisfacer los mismos requisitos mencionados en
el parrafo que antecede.
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Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se

decretard la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes

para ambas partes.

El Registro a solicitud y a costa del interesado deberd compulsar las certificaciones y
emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposicién o de la contestacion

de la misma para agregarlos al expediente.

ARTICULO 28.- REFORMADO por el Art. 40 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Resolucion. Transcurrido el plazo para formular oposicién sin que se hubiere
presentado oposicion alguna, el Registro ordenard que previo pago de la tasa respectiva,

se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro.

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 resolverd en forma
razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado mds de una
oposicion, el Registro las resolverd en forma conjunta. Si la resolucién fuere favorable a
la solicitud y estuviere firme, el Registro procederd de conformidad con las

disposiciones del primer péarrafo.

Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la
resolucion que ordena el registro, éste no acredita el pago de la tasa de inscripcion,
quedarad sin efecto la resolucion y de pleno derecho operara el abandono de la solicitud."
ARTICULO 29.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacién del examen
de fondo como para la resolucién de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomara
en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuacion:

a) Debera en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo estd;
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b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion gréfica, fonética

y/o ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador

estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;

¢) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso comun, el examen

comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

d) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden
los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta

canales de distribucidn, puestos de venta y tipo de consumidor a que se van destinados;

f) Para que exista posibilidad de confusion, no es suficiente que los signos sean
semejantes, sino ademds que los productos o servicios que identifican sean de la misma

naturaleza o que puedan existir la posibilidad de asociacién o relacién entre ellos;

g) No es necesario que haya ocurrido confusién o error en el consumidor, sino es
suficiente la posibilidad de que dicha confusién o error se produzca, teniendo en cuenta
las caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o

servicios; y
h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la obra debe ser clara y facilmente
diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del

prestigio o fama de la misma.

ARTICULO 30.- REFORMADO por el Art. 41 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA, de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Inscripcion de marca y sus efectos. La inscripcién de la marca podra realizarse

manualmente o por un medio electrénico o informadtico adecuado, y debera contener:
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a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular, y lugar de constitucion si fuese persona

¢

)

juridica;

b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;

c¢) La marca registrada si ésta es:

1. Puramente denominativa, y en el caso de las marcas denominativas con grafia, forma

o color especiales; o

2. En el caso de una marca figurativa, marcas mixtas o tridimensionales con o sin color

se adherird una reproduccién de la misma;

3. En el caso de marcas sonoras o auditivas, se incluird su representacion gréfica o

descripcién segun sea el caso;

4. En el caso de marcas olfativas, se incluird su representacion grafica o descripcion,

segtn el caso lo exija.

d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicacién del

ndmero de la clase;

e) Las reservas o renuncias especiales relativas a tipos de letras, colores y sus

combinaciones;

f) Las fechas en que se publico el edicto en el Diario Oficial;

g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del pais o de la oficina regional en la
cual se presento la solicitud anterior, su fecha de presentacion y nimero, si se le hubiese
asignado; y

h) El numero de registro, fecha y la firma del Registrador.
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El Registro entregard al titular el certificado de registro de la marca, que podra ser una

fotocopia certificada de la inscripcion y que, en todo caso, deberd contener los datos que
aparezcan en la inscripcioén correspondiente. Una copia del certificado de registro debe

agregarse al expediente respectivo.

El registro de una marca se hard sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la

exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma."

SECCION TRES

VIGENCIA, RENOVACION Y MODIFICACION DEL REGISTRO

ARTICULO 31.- Vigencia del registro y renovacion. El registro de una marca tendra
vigencia por diez afnos, 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.

ARTICULO 32.- Procedimiento de renovacion. La renovacién del registro de una
marca deberd solicitarse al Registro, dentro del afio anterior a la expiracion de cada
periodo. También podrd presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse ademads de la tasa de
renovacion correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el
registro mantendrd su vigencia plena.

La solicitud de renovacion deberd 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.
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Con la solicitud de renovacion debera presentarse el documento con que se acredita la

representacion, el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos, si fuere

el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los pdarrafos anteriores, el Registro asentara la
renovacion sin mds tramite, mediante razon efectuada en la inscripcion de la misma. La
renovacion no serd objeto de examen de fondo ni de publicacién y producird efectos
desde la fecha del dltimo vencimiento, ain cuando la renovacidn se hubiese solicitado
dentro del plazo de gracia. Al titular se entregard un certificado que acredite la

renovacion.

ARTICULO 33.- Division del registro. El titular de un registro podra pedir en cualquier
momento que se divida el mismo, a fin de separa en dos o més registros los productos o
servicios amparados por el registro inicial, aunque correspondan a la misma clase. Cada
registro fraccionario conservard la fecha del registro inicial, asi como la vigencia del

registro objeto de division.

La solicitud de division sera resuelta favorablemente por el Registro si la formula el
titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando especificamente
los productos o servicios amparados por cada registro fraccionario y acompafando los

comprobantes de pago de las tasas respectivas.

En virtud de la division, el Registro procederd a cancelar la inscripcion originaria y a
efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, en los
que se transcribirdn los derechos de terceros que aparezcan en la inscripcion original.
Cada uno de los registros fraccionarios debera unificarse con un nimero distinto, pero
en la inscripcion deberd hacerse referencia al registro original. El Registro extenderd al

titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionarios.

ARTICULO 34.- Correccién y limitacion del registro. El titular de un registro podra
pedir en cualquier momento que se modifique su inscripcion para corregir algin error.
No se admitird la correccién si la misma implica una ampliacién de la lista de productos
o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo que estos
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fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro, en cuyo caso no

procedera el pago de tasa alguna.

El titular de un registro podréd pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la
lista de productos o servicios cubiertos por el registro, debiendo la solicitud contener su
firma legalizada por notario. Cuando apareciera inscrito con relacién a la marca algin
derecho en favor de tercero, la reduccién o limitacion sélo se inscribird si consta el

consentimiento de éste por escrito y con firma legalizada por notario.

La correccion o restriccion se hard constar en la respectiva inscripcion, mediante razon

firmada y sellada por el Registrador, de la que se entregara certificacion al solicitante.

SECCION CUATRO

DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 35.- REFORMADO por el Art. 42 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Derechos conferidos por el registro de la marca. El registro de una marca otorgard a su

titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario,
empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones
geograficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios
para los que estd registrada la marca del titular, en los casos en los que dicho uso daria
como resultado la probabilidad de confusién. En el caso del uso de un signo idéntico,
incluida una indicacion geogréfica para identificar productos o servicios idénticos, se

supondré que existe la probabilidad de confusion;

b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas
indicaciones geogréficas, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para
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los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, ain si estan

comprendidos en otra clase de clasificacion de marcas, cuando pudieren causar
confusién o riesgo de asociacién con esa marca o impliquen un aprovechamiento
indebido de la notoriedad de la marca o puedan provocar el debilitamiento de su fuerza
distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida

la marca;

c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacion o la colocacién de la marca o una
marca distintiva idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geograficas, por parte

de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:

1) Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha
registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar
confusién y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales
se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una

marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondra que existe confusion;

2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el
acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusion, el
riesgo de asociacion de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza

distintiva; o

3) Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se identifican con una
marca muy conocida, que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar
confusién, o, en el caso de productos o servicios diferentes, si y cuando dicho uso
pudiera indicar una conexion entre dichos productos o servicios y el titular de la marca,

lo que podria probablemente erosionar el interés del titular de la marca muy conocida.
d) Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importacién o ingreso de

productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c¢) que

antecede;
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e) El resarcimiento de los dafios y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo,

uso, aplicacién, colocacién, importacion o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a

los responsables;

g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos

mencionados en las literales ¢) y d) de este articulo y también, contra quienes:

1) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se

hubiese aplicado o colocado legitimamente en los productos;

2) Sin autorizacion del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros

materiales andlogos que reproduzcan o contengan la marca;

3) Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que
lleven la marca con el propésito de dar la apariencia de que contienen el producto

original; y

4) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra.

h) Exigir la intervencion de las autoridades competentes a fin de que se protejan y
respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles
infracciones y los dafios econémicos o comerciales derivados de una infraccién o del
debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i) Exigir la intervencién de la autoridad judicial competente la cancelacién o traspaso
del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la
reproduccién o imitacién de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible
de causar confusién o el riesgo de asociaciéon o que debilite o afecte su fuerza

distintiva."
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ARTICULO 35 BIS.- ADICIONADO por el Art. 43 del DECRETO No. 11-2006 del

CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

-

"Uso o aplicacion indebidos de marca distintiva. Para efectos de lo dispuesto en la
literal e) del articulo 35 de la presente ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen
uso o aplicacién indebidos de una marca distintiva en el comercio y quienes los

cometan incurren en responsabilidad penal:

1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios

comprendidos en los casos previstos en las literales ¢) y g) de este articulo;

2) Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y

3) Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si
produce un efecto comercial dentro del pais, sin perjuicio de las normas sobre

publicidad que fuesen aplicables"

ARTICULO 36.- Limitaciones al derecho sobre la marca. El Registro de una marca no
conferird el derecho de prohibir que un tercero use con relacién a productos o servicios
legitimamente colocados en el comercio:

a) Su nombre o direccion, o los de sus establecimientos mercantiles;

b) Indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas de sus productos o servicios,

entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizacidn, origen geogréfico o precio; y
¢) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilizacién, aplicacion o

compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relaciéon a piezas de

recambio 0 accesorios.
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La limitacion referida en el parrafo anterior, operard siempre que tal uso se haga de

buena fe y no sea capaz de causar confusion sobre la procedencia empresarial de los

productos o servicios.

ARTICULO 37.- Agotamiento del derecho. El registro de la marca no confiere a su
titular el derecho de prohibir la libre circulacion de los productos que la lleven
legitimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el pais o en el
extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o
econdmicamente vinculada a éste, a condicién de que esos productos y los envases o
embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna

modificacidn, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo anterior, se entenderd que dos personas estin econdmicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la explotacién de los derechos sobre la marca, o

cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

ARTICULO 38.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca
consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos
nominativos o graficos, la proteccidon no se extendera a los elementos contenidos en ella

que fuesen de uso comin o necesario en el comercio.

ARTICULO 39.- Adopcién de una marca ajena como razén social o denominacién. No
podra inscribirse en un registro publico, una empresa o una persona juridica, cuyo
nombre, razén social o denominacion incluya un signo distintivo protegido a nombre de
un tercero, si con ello se pudiera causar confusion, salvo que ese tercero de su

consentimiento escrito.

ARTICULO 40.- Indicacién de procedencia de productos. Todos los productos que se
comercialicen en el pais deberdn indicar claramente en idioma espafiol el lugar de
produccién o de fabricaciéon del producto, el nombre del productor o fabricante, y el

vinculo o relacién entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se usa
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sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre

etiquetado o informacién al consumidor que fuesen aplicables.

SECCION CINCO

ENAJENACION, CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR
Y LICENCIA DE USO

ARTICULO 41.- Enajenaciéon y cambio de nombre. El derecho sobre una marca
registrada o en tramite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido
por via sucesoria. El contrato de enajenacion debe constar por escrito, en escritura
publica o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en
el extranjero, el documento deberd estar debidamente legalizado y, si el mismo se

encuentra redactado en idioma distinto al espaiiol, deberd contar con traduccion jurada.

Si el titular de la marca cambia de nombre, razon social o denominacién por cualquier
causa, dicho cambio deberd ser anotado en la inscripcién de la marca para cuyo efecto
deberd acreditarse ante el Registro con la documentacién correspondiente, siendo

aplicable lo dispuesto en el parrafo anterior en lo pertinente.

Para que la enajenacion o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros,

deberd inscribirse en el Registro.

ARTICULO 42.- Solicitud de inscripciéon de enajenacién o cambio de nombre. La

solicitud de inscripcién de una enajenacién o cambio de nombre contendra:

a) El nombre, razén social o denominacién del titular registrado y del nuevo titular o el

nuevo nombre, razon social o0 denominacion del titular y sus direcciones;

b) La marca o marcas afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicacién de sus

registros o del nimero de expediente en que se tramitan; y
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c¢) Titulo en virtud del cual se efectia el traspaso o el cambio de nombre.

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 y con la misma debera
acompanarse la documentacion que acredite la enajenacion o el cambio de nombre y el

comprobante de pago de la tasa respectiva.

ARTICULO 43.- Enajenacion libre de la marca. La enajenacién de una marca puede
hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del
derecho, y con respecto a todos, alguno o uno de los productos o servicios para los
cuales estd inscrita la marca, pero en caso que la enajenacién no incluya la totalidad de
los productos, deberd previa o simultdneamente solicitarse la division del registro. Sera
anulable la enajenacion y no correspondiente inscripcion, si el cambio en la titularidad

del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusion.

ARTICULO 44.- Enajenaciéon de marcas junto con la empresa. La enajenacion de una
empresa comprende el derecho sobre toda marca que se relaciona con ella y que

conforma su nombre comercial, salvo estipulacion en contrario.

ARTICULO 45.- REFORMADO por el Art. 44 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede
conceder la licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar
por escrito; si es otorgado en idioma distinto al espafiol, el documento deberd ser

debidamente legalizado y contar con traduccién jurada.

Salvo estipulacion en contrario que conste en el contrato de licencia, serdn aplicables las

siguientes normas:

a) El licenciatario tendrd derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro,
incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del pais y con respecto a todos los
productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;
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b) La licencia no podrd ser cedida por el licenciatario, quien tampoco podrd otorgar

sublicencias y no serd exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;

c¢) El licenciatario exclusivo podrd ejercer en nombre propio las acciones legales de

proteccion de la marca, como si fuera el titular de la misma; y

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podra conceder
otras licencias en el pais para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni

podra usar por si mismo la marca en el pais respecto de esos productos o servicios."

ARTICULO 46.- REFORMADO por el Art. 45 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Inscripcién de la licencia. No se exige inscribir las licencias de una marca para
establecer la validez de la licencia, para afirmar los derechos sobre una marca o para
otros efectos. Si se elige inscribir la licencia de uso, la solicitud podra ser presentada por

el titular de la marca o por el licenciatario y deberd contener:

a) El nombre, razén social o denominacién del propietario y del licenciatario y su

domicilio;

b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicacién de sus registros;

¢) El plazo de la licencia, si lo tuviere;

d) Indicacién de si la licencia es exclusiva o no, y las condiciones, pactos o restricciones

convenidas con respecto al uso de la marca; y

e) Resumen de los arreglos relativos al control de la calidad.

A la solicitud debera acompanarse una copia del contrato de licencia o un resumen del

mismo, firmado por las partes, que contenga la informacién a que se refiere el parrafo
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anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia

o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento debera

estar debidamente legalizado y con traduccidn jurada al espafiol, si fuere el caso.

El contrato de licencia podra contener disposiciones que aseguren, por parte del titular,
el control de la calidad de los productos o servicios que son el objeto de la misma, de

ser el caso.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la
marca y al licenciatario por el plazo comuin de quince (15) dias, el juez competente
podrd prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un
adecuado control de calidad o por algtin abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir

confusidén, engafio o perjuicio para el publico consumidor.

En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia

también se regirdn por las disposiciones de este capitulo.”

ARTICULO 47.- REFORMADO por el Art. 46 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Tramite de la solicitud. Si la solicitud de inscripcién de traspaso, cambio de nombre o
licencia de uso cumple con los requisitos legales, el Registro dictard resolucion
ordenando que se haga la correspondiente anotacion en los registros y en las solicitudes
de las marcas afectadas y emitird un edicto que deberd publicarse a costa del interesado
una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicacion, el Registro entregara al interesado

una certificacion que acredite la inscripcion correspondiente.
En el caso de una solicitud de inscripcién de licencia de uso, confirmado el hecho de

que se ha cumplido con los requisitos legales, el Registro procederda a realizar la

inscripcidn y a emitir el certificado correspondiente.”

34



o o

l J f\] - -d ai—
WWW. W \.(/-' A A & .COIN

Universidad de Alicante ) §
CAPITULO II

MARCAS COLECTIVAS

ARTICULO 48.- Normas aplicables. Salvo disposiciones especiales contenidas en este
Capitulo, son aplicables a las marcas colectivas las normas sobre marcas contenidas en
esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovacion, extincion

y modificacion del registro.

ARTICULO 49.- Solicitud de registro. Ademds de los requisitos establecidos en los
articulo 22 y 23 de esta ley, la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar
que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo

de la misma.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las caracteristicas comunes
o las cualidades que serdn comunes a los productos o servicios para los cuales se usara
la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrd emplear y las personas
que tendrdn derecho a utilizarla. También contendrd disposiciones conducentes a
asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las

sanciones en caso de incumplimiento del mismo.

ARTICULO 50.- Examen de la solicitud. El examen de fondo de la solicitud de registro
de una marca colectiva incluird la verificacion del cumplimiento de los requisitos del

articulo 49 péarrafo dos de esta ley.
ARTICULO 51.- Registro. Las marcas colectivas serdn inscritas en el mismo registro de
marcas. Se deberd conservar en un archivo especial, dentro del Registro, una copia del

reglamento de empleo de la marca.

ARTICULO 52.- Cambios en el reglamento de empleo. El titular de una marca

colectiva comunicard al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo
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de la marca colectiva. Dichos cambios serdn inscritos en el Registro previo pago de la

-

tasa establecida y surtird efectos a partir de la fecha de presentacidon.

ARTICULO 53.- Licencia de la marca colectiva. Una marca colectiva no podréd ser
objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la

marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

ARTICULO 54.- Uso de la marca colectiva. El titular de una marca colectiva podra usar
por si mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que estan

autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

CAPITULO III

MARCAS DE CERTIFICACION

ARTICULO 55.- Normas aplicables. Salvo disposicion especial de este Titulo, son
aplicables a las marcas de certificacion las normas sobre marcas contenidas en esta ley y,
particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovacion, extincién Yy

modificacion del registro.

ARTICULO 56.- Titularidad de la marca de certificacion. Podra ser titular de una marca
de certificaciéon una entidad o institucion de derecho privado o publico, nacional,

regional o internacional, competente para realizar actividades de certificacion de calidad.

ARTICULO 57.- Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de
certificacion debe acompafiarse de un reglamento de uso de la marca, que fijard las
caracteristicas garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se
ejercerd el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El
reglamento deberd haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que
resulte competente en funcién del producto o servicio de que se trate y se inscribird

junto con la marca.
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ARTICULO 58.- Vigencia del registro. Cuando el titular del registro de la marca de

certificacion fuese una instituciéon de derecho publico, el registro tendrd vigencia
indefinida, extinguiéndose con la disolucién o desaparicion de su titular. Si el titular de
una marca de certificacion es una persona de derecho privado, el registro tendrd una
vigencia de diez afios, contados a partir de la fecha de inscripcion y podré ser renovado
en la misma forma que las marcas. El registro de una marca de certificacién podré ser

cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

ARTICULO 59.- Uso de la marca de certificacion. El titular de una marca de
certificacion autorizard el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio,
segun fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la
marca. La marca de certificacion no podrd ser usada para productos o servicios

producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

ARTICULO 60.- Gravamen y enajenacién de la marca de certificacién. Una marca de
certificacion por su naturaleza no podrd ser objeto de ninglin gravamen, embargo u otra

providencia cautelar o de ejecucion judicial.

La marca de certificacién sélo podra ser transferida con la entidad titular del registro.
En caso de disolucién o desaparicion de la entidad titular, la marca de certificacion
podrd ser transferida a otra entidad idénea, previa autorizacion de la autoridad

administrativa que aprob¢ el reglamento.

ARTICULO 61.- Reserva de la marca de certificacion extinguida. De conformidad con
lo dispuesto por el articulo 20 parrafo uno literal p), una marca de certificacién cuyo
registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por disolucién o
desaparicion de su titular, no podré ser usada ni registrada como signo distintivo durante
un plazo de diez afios contados a partir de la anulacién, caducidad, disolucién o

desaparicion, segun el caso.

CAPITULO IV

EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA
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ARTICULO 62.- Causales de extincion. El registro de una marca se extingue:

a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovacion;

b) Por cancelacién a solicitud del titular;

¢) Por cancelacion debida a la generizacion de la marca;

d) Por falta de uso de la marca; y

e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

ARTICULO 63.- Caducidad. La caducidad por vencimiento del plazo de un registro
opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La
presentacion en tiempo de la solicitud de renovacién de un registro no dard lugar a la
caducidad del mismo, a menos que la solicitud no se ajuste a lo que para tal efecto

requiere esta ley.

ARTICULO 64.- Cancelacién voluntaria. El titular de una marca podrd en cualquier
tiempo pedir la cancelacion de ese registro o la restriccion en cuanto a los productos o
servicios que ampara. La solicitud de cancelacion deberd contener firma legalizada por

notario y acompaiiar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

ARTICULO 65.- Cancelaciéon por generizacion de la marca. A pedido de cualquier
persona interesada, la autoridad judicial competente podra ordenar la cancelacién del
registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o
tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o

servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderd que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios
comerciales y para el publico dicha marca haya perdido su caricter distintivo como
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indicacion del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos

efectos deberdn concurrir los siguientes hechos con relacién a esa marca:

a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro
nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al

cual se aplica la marca;

b) El uso generalizado de la marca por el publico y en los medios comerciales, como

nombre comun o genérico del producto o del servicio respectivo; y

c¢) El desconocimiento de la marca por el publico como signo distintivo de un origen

empresarial determinado.

ARTICULO 66.- Cancelacion por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier
persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad
judicial competente cancelard el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado
durante los cinco afios precedentes a la fecha en que se promueva la accién de
cancelacion. La solicitud de cancelacion no procederd antes de transcurridos cincos afos
contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelacion de un registro por falta
de uso también podrd pedirse como defensa contra una objecion del Registro, una
oposicion de tercero al registro de la marca, un pedido de declaracién de nulidad de un
registro o una accidén por infraccion de una marca registrada. En estos casos la

cancelacion serd resuelta por la autoridad judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco afios desde la fecha
de concesion del registro respectivo, tal uso impedird la cancelacién del registro sélo si
el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se

hubiese solicitado la cancelacion.

Cuando la falta de uso sélo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para
los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelacion del registro se resolvera en
una reduccién o limitacién de la lista de productos o servicios respectivos eliminando

aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.
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Se entenderd que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
dimension del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las
modalidades bajo las cuales se efectia su comercializaciéon. También constituye uso de
la marca su empleo en relacién con productos destinados a la exportacion a partir del
territorio nacional, o en relacién con servicios brindados en el extranjero desde el

territorio nacional.

Una marca registrada deberd usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin
embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece
registrada solo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la
identidad de la marca, no serd motivo para la cancelacién del registro ni disminuird la
proteccion que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello serd considerado como efectuado por el titular del

registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

No se cancelard el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se
debiera a motivos justificados. Se reconocerdn como tales las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un
obstaculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importacién u otros

requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderd al titular de la marca. El uso de
la marca se acreditard por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la

marca se ha usado efectivamente.
ARTICULO 67.- Nulidad y anulacién del registro. La accién para que se declare la

nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en

contravencion de lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de esta ley, respectivamente.
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Si el registro se obtuvo en contravencion a lo dispuesto en el articulo 20, o si el registro

ha sido obtenido de mala fe, este adolecerd de nulidad absoluta y en consecuencia ser
revocable en cualquier tiempo. En este caso la accion de nulidad se planteard ante un
juez de primera instancia del ramo civil, por la Procuraduria General de la Nacion

cuando afecte intereses del Estado o por cualquier persona que se considere afectada.

Si la demanda se fundamenta por violacion a lo dispuesto en el articulo 21, el registro
serd anulable. La accion respectiva sélo puede ser planteada por el perjudicado o por el
afectado en el asunto. El que se haya presentado oposicién contra el registro, no es
obstaculo para el ejercicio de esa acccidn, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado

de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando las causales de nulidad s6lo se dieran con respecto a uno o algunos de los
productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarard la nulidad
Unicamente para esos productos o servicios, y se eliminardn de la lista respectiva en el

registro de la marca.

Para los efectos de este articulo, se presume mala fe en los siguientes casos:

a) Si el registro obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el

solicitante;

b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o
distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relacién con la persona que en
otro pais hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se

trate, u otro semejante y confundible, salvo autorizacién del titular legitimo;

c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme

lo previsto en la literal c) del articulo 21 de esta ley; y
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d) Si el solicitante, por raz6n de su actividad, conocia o debia conocer la existencia de la

marca ajena.

La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificacién debera
declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara y, ademads
constituirdn causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las
marcas que se trate sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden
publico; el que la marca hubiere sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al
reglamento de empleo o cuando su uso contravenga disposiciones legales o

reglamentarias aplicables o de forma tal que se desnaturalice su funcion.

CAPITULO V

EXPRESIONES O SENALES DE PUBLICIDAD

ARTICULO 68.- Normas aplicables. Salvo disposicion especial de este Titulo, son
aplicables a las expresiones o sefiales de publicidad comercial las normas sobre marcas
contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia,

modificacién, renovacion y extincion del registro.
ARTICULO 69.- Prohibiciones. No podrd registrarse una expresion o sefial de
publicidad si el conjunto de la misma o alguno de sus elementos se encuentran en los

siguientes casos:

a) Estan comprendidos en alguna de las prohibiciones contenidas en el articulo 20 de

esta ley;

b) Es igual o similar a otra que ya estuviese registrada o solicitada para registro por un

tercero;

¢) Incluye un signo distintivo ajeno, o uno similar a éste, sin la debida autorizacion;
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d) Es susceptible de causar confusion respecto de los productos, servicios, empresa o

establecimiento de un tercero; y

e) Estdn comprendidos en alguna de las prohibiciones detalladas en las literales c), d), e),

f), g) y h) del articulo 21 de esta ley.

ARTICULO 70.- Alcance de la proteccion. La proteccion conferida por el registro de
una expresion o sefial de publicidad comercial abarca a la expresiéon o sefial en su

conjunto, y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

CAPITULO VI

NOMBRES COMERCIALES

ARTICULO 71.- REFORMADO por el Art. 47 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial
se adquiere por su primer uso publico en el comercio y inicamente con relacién al giro

o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del

establecimiento o suspension de actividades de la empresa por més de seis meses.

No es necesaria la inscripcion del nombre comercial en el Registro, para ejercer los

derechos que esta ley otorga al titular."

ARTICULO 72.- Nombres comerciales inadmisibles. Serd inadmisible para su registro

un nombre comercial que:

a) No pueda diferenciarse suficientemente de otro nombre comercial usado
anteriormente por otro empresario dedicado al mismo giro o actividad mercantil;
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b) Consista, total o parcialmente, en una designacién u otro signo ajeno o que sea

contrario a la moral o al orden publico;

c¢) Sea susceptible de causar confusién en los medios comerciales o en el publico sobre
la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto

relativo a la empresa o al establecimiento identificado con el mismo; y

d) Sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el publico sobre
la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios

que la empresa produce o comercializa.

ARTICULO 73.- Protecciéon del nombre comercial. El titular de un nombre comercial
gozard de los derechos que al titular de una marca registrada otorga el articulo 35 de
esta ley vy, particularmente, podrd actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial
protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar
confusién o un riesgo de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o

SErvicios.

La proteccion del nombre comercial incluye, asimismo, el derecho de su titular a
oponerse al registro de una marca o una expresion o sefial de publicidad comercial u

otro signo distintivo, que afecte su derecho.

ARTICULO 74.- Registro del nombre comercial. El titular de un nombre comercial
podra solicitar su inscripcion en el Registro y la misma se efectuard sin perjuicio de
mejor derecho de tercero. El registro tendrd cardcter declarativo y vigencia indefinida,
pero se extinguird en los casos establecidos en el articulo 71 de esta ley. El registro

también podré ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

La inscripcién serd cancelada por el Registro, al comprobarse alguna de las situaciones

mencionadas en el articulo 71 de esta ley. La solicitud de cancelacion sélo podra ser
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promovida por tercero interesado en cualquier tiempo, de conformidad con el

procedimiento que establece esta ley para el caso de oposicién al registro de una marca.

La inscripcion de un nombre comercial podrd ser anula en los mismos casos previstos

para la anulacion del registro de una marca.

ARTICULO 75.- Procedimiento de registro del nombre comercial. El registro de un
nombre comercial, su modificacién y su cancelacién se efectuardn siguiendo los
procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en lo pertinente. En todo
caso, el Registro examinard si el nombre comercial se ajusta a lo dispuesto en este

capitulo.

La solicitud de registro de un nombre comercial deberd ajustarse, en lo pertinente, a lo
que dispone el articulo 22 y a la misma debera acompanarse la documentacion detallada
en el articulo 23, ambos de esta ley. No serd aplicable al registro del nombre comercial

la clasificacion de productos y servicios utilizados para las marcas.

ARTICULO 76.- Enajenacion del nombre comercial. E1 nombre comercial s6lo puede
transferirse junto con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial,
o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea. En los casos de
enajenacion de un nombre comercial registrado o en tramite de registro, asi como en lo
relacionado con el cambio de nombre titular y licencias de uso, serdn aplicables los

procedimientos y disposiciones relativas a las marcas, en lo pertinente.

CAPITULO VII

EMBLEMAS

ARTICULO 77.- Proteccion del emblema. La proteccion y el registro de los emblemas

se regird por las disposiciones relativas al nombre comercial contenidas en esta Ley.
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CAPITULO VIII
INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

SECCION UNO
INDICACIONES GEOGRAFICAS

ARTICULO 78.- Utilizacién de indicaciones geograficas. Una indicacion geografica no
podrd usarse en el comercio con relaciéon a un producto o un servicio, cuando tal
indicacién fuese falsa o engafiosa con respecto al origen geografico o cualidades del
producto o servicio o cuando su uso pudiera inducir al publico a confusién con respecto

al origen, procedencia, caracteristicas o cualidades del producto o servicio.

ARTICULO 79.- Utilizacién en la publicidad. No podrd usarse en la publicidad ni en la
documentacién comercial relativa a la venta, exposiciéon u oferta de productos o
servicios, una indicacidén geogréfica susceptible de causar error o confusién sobre la

procedencia geografica o cualidades de los productos o servicios.

ARTICULO 80.- Indicaciones relativas al comerciante. Todo comerciante puede indicar
su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, atin cuando estos provinieren
de un pais diferente, siempre que el nombre y domicilio del fabricante se presente en
caracteres suficientemente destacados, para evitar cualquier error sobre el verdadero

origen de los mismos.

SECCION DOS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

ARTICULO 81.- REFORMADO por el Art. 48 del DECRETO No. 11-2006 del

CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:
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"Titular de una denominacion de origen nacional. El Estado de Guatemala serd el titular

de las denominaciones de origen nacionales y, en consecuencia, a través del Registro
velard porque las mismas sean usadas Unicamente por las personas o entidades a que se
refiere el parrafo dos de este articulo. Por su naturaleza, las denominaciones de origen
no podrén ser objeto de enajenacion, embargo o licencia. Las denominaciones de origen
extranjeras podrédn regirse por lo dispuesto en los tratados celebrados por la Republica

de Guatemala.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeifien su actividad en el
lugar designado por una denominacion de origen y que cuenten con la correspondiente
autorizaciéon del organo de administracion de la denominacién, podrdn usar
comercialmente las denominaciones de origen nacional en sus productos. El Estado y
cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos que usen una denominacioén de
origen protegida previamente, o las asociaciones que agrupen a dichos productores,
fabricantes o artesanos, tendran derecho a oponerse al registro posterior de dicha
denominacién como marca y de impedir su uso con relaciéon a productos del mismo

género que no sean originarios del lugar, cuando dicho uso pudiera causar confusion.

Las personas o entidades extranjeras también gozardn del derecho de solicitar el uso de

la denominacién de origen."

ARTICULO 82.- REFORMADO por el Art. 49 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Prohibiciones. No podrd inscribirse como denominacién de origen una marca:

a) Que no corresponda a la definicién de denominaciéon de origen contenida en el

articulo 4 de esta Ley;

b) Que sea contraria a las buenas costumbres, la moral o al orden publico, o que pudiera
inducir a error sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los
respectivos productos;
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¢) Que constituya la denominacién comin o genérica de algin producto, estimandose
comun o genérica una denominacién cuando los conocedores de ese tipo de producto o

servicio la consideren como tal;

d) Que pueda ser confusamente semejante a una marca solicitada antes de buena fe y

que se encuentre en proceso de ser registrada;

e) Que pueda ser confusamente semejante a una marca previamente registrada y que

esté en vigencia de conformidad con esta ley; o

d) Que pueda ser confusamente semejante a una marca que se ha vuelto notoriamente
conocida en Guatemala antes de la fecha para la que se busca proteccion de la

denominacion de origen.

Podré registrarse una denominacién de origen acompainada del nombre genérico del
producto o servicio respectivo o de una expresion relacionada con ese producto, pero la

proteccidn no se extenderd al nombre genérico o expresion empleados."

ARTICULO 83.- Acciones. El uso ilegal de una denominacién de origen dard lugar a
las acciones previstas en la ley, incluso en aquellos casos en que a la misma se
anteponga o agregue indicaciones tales como "género", "tipo", "manera”, "imitaciéon" u
otras semejantes que induzcan a confusién al consumidor o impliquen un acto de

competencia desleal.

ARTICULO 84.- Registro de las denominaciones de origen. Podran solicitar el registro
de una denominacién de origen nacional, una o varias personas individuales o juridicas,
que sean productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento en la regién
o en la localidad a la cual corresponde la denominacién de origen. Una denominacion
de origen podra también ser solicitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadera y
Alimentacion o el Ministerio de Cultura y Deportes, en cuyo caso la solicitud no estara

sujeta a pago de tasa alguna.
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ARTICULO 85.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una denominacién de

-

origen deberd contener:

a) Datos generales del solicitante o de su representante legal;

REFORMADO por el Art. 50 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la
REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"b) Si el solicitante es persona juridica, indicacién de las actividades a las que se dedica
y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos, cuando se dediquen a la

produccién o fabricacion del producto designado por la denominacién de origen."

c¢) La denominacién de origen cuyo registro se solicita;

d) La zona geografica de produccién, que comprenda a la denominacién de origen;

e) Una descripcion detallada del productos o productos terminados que abarcard la
denominacion de origen, incluyendo sus caracteristicas o cualidades esenciales,

componentes, forma de extraccidon y procesos de produccién o elaboracion;

f) El sefialamiento detallado de los vinculos entre denominacién, producto y territorio; y

g) Toda informacién que se considere necesaria o pertinente.

Con la solicitud debera acreditarse que la actividad productiva o artesanal de que se
trate, se ha ejercido en la regién o localidad que da lugar a la solicitud, como minimo
durante los dos afos anteriores. La solicitud de registro devengard la tasa establecida,

salvo cuando el registro fuese solicitado por una entidad publica.

ARTICULO 86.- Procedimiento de registro. La solicitud de registro de una
denominacién de origen se examinard con el objeto de verificar si se ajusta a lo previsto
en esta ley. Serd aplicable, en lo que corresponda, el procedimiento establecido para el

registro de marcas, con la sola excepcion que en este caso no se extenderd titulo alguno.
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Si el Registro estima que la documentacién presentada no satisface los requisitos legales
o que los mismos resultan insuficientes para la comprension y anélisis de cualesquiera
de los elementos de la solicitud, requerird al solicitante las aclaraciones o adiciones
necesarias, fijdndole para tal efecto un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple

con el requerimiento dentro del plazo fijado, la solicitud se considerard abandonada.

REFORMADO por el Art. 51 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la
REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asf:

"Cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales, el Registro publicard un extracto de
la misma en el Diario Oficial una sola vez. El plazo para plantear oposicién u
observaciones corre a partir de la fecha de la publicacién. En dicho caso serdn
aplicables las disposiciones relativas a las solicitudes de marcas contenidas en los
articulos 26, 27 y 28 de esta ley. En el caso de nulidad de registro, se aplicara el

procedimiento establecido en el articulo 201 de esta ley."

ARTICULO 87.- Resolucién o inscripciéon. La resolucién por la cual se ordene el

registro de una denominacion de origen y la inscripcion respectiva, deberan indicar:

a) La zona geogrifica delimitada de produccién cuyos productores, fabricantes o

artesanos tendran el derecho a usar la denominacion;

b) Los productos a los cuales se aplicard la denominacién de origen; y

c) Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos a los cuales se aplicard la
denominacién de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por
alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales caracteristicas.

La resolucién a que se refiere el parrafo anterior debera ser publicada por una sola vez

en el diario oficial y la denominacién de origen quedard protegida a partir del dia

siguiente de esa publicacion.
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Dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicacion a que se

refiere el parrafo anterior, los solicitantes deberdn elaborar y presentar al Registro la
normativa correspondiente al uso y administracién de la denominacién de origen de que
se trate. El Registro y los Ministerios de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién y de
Cultura y Deportes, deberan formar parte del organo de administracién de cada
denominacién de origen. No podrd otorgarse ninguna autorizacién de uso para una
denominacién de origen, hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro

y publicada en el diario oficial por una sola vez.

ARTICULO 88.- Vigencia del registro. La inscripcién de una denominacion de origen
tendrd vigencia indefinida y estard determinada por la subsistencia de las condiciones

que la motivaron.

ARTICULO 89.- Modificaciéon del registro. La inscripcion respectiva podrd ser
modificada en cualquier tiempo, cuando cambiare alguna de la informacién contenida
en el parrafo uno del articulo 87 de esta ley. La solicitud de modificacién devengara la
tasa fijada, cuando proceda, y se sujetard a lo establecido en este capitulo y en lo que

corresponda a las disposiciones previstas en esta ley respecto a las marcas.

ARTICULO 90.- REFORMADO por el Art. 52 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Derecho de Utilizacion de una denominacién de origen. Para poder usar una
denominacién de origen nacional, deberd obtenerse la correspondiente autorizacién del
organo de administracion, conforme a la normativa que para la misma se hubiera
aprobado. Esta autorizacion de uso se otorgard cuando del estudio de la solicitud y de
los informes o dictimenes que sea necesario recabar, se establezca que concurren los
requisitos exigidos por esta ley, los que determine su reglamento y los establecidos en la
normativa de uso de la denominacién de origen de que se trate, para lo cual se pueden

tomar en consideracion los siguientes criterios:

a) Que el solicitante se dedique directamente a la produccién, fabricacién o actividad
artesanal de los productos protegidos por la denominacién de origen;

51



o ™
l J S 4 4 g ai—
WWW. Wl \.(/-J P @ A ©.C0IN
Universidad de Alicante ) §

b) Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la

denominacién conforme la correspondiente resolucion del Registro; y

¢) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que
se trate, en la regién o localidad que abarque la denominacién de origen como minimo

durante los dos (2) afios anteriores a su solicitud.

Quien o quienes estuvieren autorizados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley,
para hacer uso de una denominacién de origen registrada, deberd emplearla junto con la
expresion "DENOMINACION DE ORIGEN". La denominacién de origen es

independiente de la marca que identifique al producto de que se trate.

La autorizacion para utilizar una denominacién de origen tendréd un plazo de vigencia de
diez (10) afios, contado a partir de la fecha en que se otorgue y podrd renovarse por
periodos iguales. El usuario de una denominacion de origen estard obligado a utilizarla
tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma

y de forma que no amenace desprestigiar la denominacién de que se trate."

TITULO III
INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD
Y DISENOS INDUSTRIALES

CAPITULO I
INVENCIONES

SECCION UNO

PROTECCION DE LAS INVENCIONES

ARTICULO 91.- Materia que no constituye invencién. No constituirdn invenciones,

entre otros:
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a) Los simples descubrimientos;

.

b) Las materias o las energias en la forma en que se encuentran en la naturaleza;

¢) Los procedimientos bioldgicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan

intervencion humana, salvo los procedimientos microbioldgicos;

d) Las teorias cientificas y los métodos matemaéticos;

e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas;

f) Los planes, principios, reglas o métodos econdmicos, de publicidad o de negocios, y

los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego; y

g) Los programas de ordenador aisladamente considerados.

ARTICULO 92.- Materia excluida de patentabilidad. No son patentables:

a) Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de

personas o animales;

b) Una invencién cuya explotacién seria contraria al orden publico o a la moral,
entendiéndose que la explotacion no se considerard contraria al orden publico o a la
moral solamente por razén de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna

disposicion legal o administrativa; y

¢) Una invencién cuya explotacion comercial fuese necesario impedir para preservar la

salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

d) LITERAL d) adicionada por el articulo 1 del DECRETO No. 76-2002, del
CONGRESO, vigente desde el (11 de Febrero de 2003), la cual queda as:
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"Los medicamentos y productos quimicos hasta el 31 de diciembre del afio dos mil

cuatro".

ARTICULO 93.- Requisitos de patentabilidad. Una invencién es patentable cuando
tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicacion industrial. Para el caso
especifico de una variedad vegetal, serdn condiciones de patentabilidad de la misma el

ser nueva, distinta, homogénea y estable.

ARTICULO 94.- Novedad. Se considera que una invencion tiene novedad si ella no se

encuentra en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible
al publico en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente en el pais o, en su caso, antes de la fecha de
prioridad aplicable. También quedard comprendido dentro del estado de la técnica el
contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de
presentaciéon o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo

consideracion, siempre que aquella fuese publicada.

Para determinar el estado de la técnica no se tomard en cuenta lo que se hubiese
divulgado dentro del afio anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o,
en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgacién hubiese
resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su
causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un

acto ilicito cometido contra alguno de ellos.

Tampoco se tomard en cuenta la divulgacién resultante de una publicacién hecha por
una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raiz de un procedimiento de
concesion de una patente, si la solicitud objeto de esa publicacion hubiese sido
presentada por quien no tenia derecho a obtener la patente, o que la publicacion se

hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.
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ARTICULO 95.- Nivel inventivo. Se considerard que una invencién tiene nivel

-

inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la
misma no resulta obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la

técnica pertinente.

ARTICULO 96.- REFORMADO por el Art. 53 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Aplicacién industrial. Una invencion se considera susceptible de aplicacion industrial
cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad especifica,

sustancial y creible en cualquier tipo de industria o actividad productiva."

ARTICULO 97.- Novedad de las variedades vegetales. Una variedad serd considerada
nueva si en la fecha de presentacion de la solicitud, el material de reproducciéon o de
multiplicaciéon vegetativa, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o
entregado de otra manera licita a terceros, por el inventor o por otra persona con su

consentimiento, para fines de explotacion comercial de la variedad.

La novedad se pierde:

a) Cuando la explotacion de la variedad en el pais se haya iniciado por lo menos un afio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud, o en su caso, de la prioridad que se

reclamen; o

b) Cuando la explotacion de la variedad entre otro pais se haya iniciado por lo menos
cuatro afios antes de la presentacion de la solicitud, o de la prioridad que se reclame, o

seis afios, en el caso de arboles y vides.

La novedad no se pierde por la venta o entrega de la variedad a terceros, cuando tales

actos:

1) Sean el resultado de un ilicito o de un abuso en detrimento del inventor o de su
causahabiente;
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2) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre y

cuando ésta no hubiere sido entregada fisicamente a un tercero;

3) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementd, por cuenta del

inventor, las existencias del material de reproduccién o multiplicacion;

4) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realiz6 pruebas de campo o de
laboratorio, o pruebas de procesamiento en pequefia escala a fin de evaluar la variedad;

(0)

5) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto
secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los

numerales 3) y 4) anteriores.

ARTICULO 98.- Distintividad, homogeneidad y estabilidad. Se considerard distinta la
variedad si la misma se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese
cominmente conocida en la fecha de presentacién de la solicitud, o cuando se hubiese

invocado un derecho de prioridad, en la fecha prioridad aplicable.

La presentacion de una solicitud para la concesién de un derecho para otra variedad, en
cualquier pais, o la solicitud de inscripcién de la misma en un registro oficial de
variedades, hard comuinmente conocida dicha variedad, a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, siempre que ésta conduzca a la concesioén de un derecho o a

la inscripcién de esa otra variedad, segun sea el caso.

Se considerard homogénea una variedad si es suficientemente uniforme en sus
caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles seguin las

particularidades de su forma de reproduccion sexuada o de su multiplicacion vegetativa.

Se considerard estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados
después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o en caso de un ciclo particular
de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.
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ARTICULO 99.- Derecho a la patente. El derecho de obtener la patente sobre la
invencion corresponde al inventor. Si la invencién se hubiese realizado por dos o mas

personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenecerd en comun.

El derecho a la patente es transferible por cualquier titulo.

Si dos 0 mds personas crearen la misma invencién independientemente unas de otras,
tendrd mejor derecho quien primero presente la solicitud de patente o quien invoque la
prioridad de fecha mds antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni

denegada.

ARTICULO 100.- Invenciones efectuadas en ejecucién de un contrato. Cuando una
invencién haya sido realizada en ejecuciéon de un contrato cuyo objeto fuere la
realizacion de una actividad de investigacion, el derecho a patentarla pertenece a la
persona que contraté la realizacion de la investigacion, salvo pacto en contrario. Esta
disposicion también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por objeto la

realizacion de una investigacion.

ARTICULO 101.- Invenciones efectuadas por un trabajador no contratado para inventar.
Cuando un trabajador que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una
actividad inventiva, realizare una invencion en el campo de actividades de su patrono, o
mediante la utilizacién de datos o medios a los que tuviera acceso por razén de su
empleo, comunicard inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y, a pedido de

éste, le proporcionara la informacion necesaria para comprender la invencion.

Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiese recibido dicha
comunicacion, o hubiese tomado conocimiento de la invencién por cualquier otro medio,
aplicdndose el plazo que venciera antes, el patrono notificard por escrito al trabajador su

interés por la invencidn, tendrd derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla.

En caso que el patrono notificara su interés por la invencion, el trabajador tendra
derecho a una remuneracion equitativa teniendo en cuenta el valor econémico estimado
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de la invencidn, o bien a una participacion en las ganancias, regalias o rentas producto

de la comercializacién de la invencién, segun se establezca contractualmente entre las
partes. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneracion sera fijada por un juez

competente de trabajo por la via de los incidentes.

ARTICULO 102.- Mencién del inventor. El inventor serd mencionado como tal en la
patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a la
misma, salvo que en documento auténtico que obre en el Registro conste su declaracién
expresa que no desea ser mencionado. Serd nulo cualquier acuerdo por el cual el
inventor renuncia anticipadamente a su derecho a ser mencionado como tal o se obliga a

efectuar esa declaracion.

SECCION DOS

PROCEDIMIENTO DE CONCESION

ARTICULO 103.- REFORMADO por el Art. 54 del DECRETO No. 11-2006 del

CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Solicitud de patente. El solicitante de una patente podré ser una persona individual o

juridica. La solicitud de patente de invencion deberd presentarse al Registro y deberd

contener:

a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha

representacion;

b) Lugar de constitucién cuando se trate de una persona juridica; y

c¢) El nombre de la invencion y del inventor y su direccion.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentacion de una solicitud

internacional cuando estén establecidos en un tratado o convenio del que la Republica
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de Guatemala sea parte. En ese caso, el examen de forma, la publicacién de la solicitud

y cualquier otro aspecto del procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el
tratado o convenio y por los Reglamentos especificos que emita el Organismo Ejecutivo

a sugerencia del Ministerio de Economia."

ARTICULO 104.- Derecho de prioridad. El solicitante de una patente podra invocar la
prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algin
Estado que sea parte de una tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada.
Tal prioridad deberd invocarse por escrito, indicando la fecha y el pais de la

presentacion de la primera solicitud.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades multiples o prioridades parciales,
que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o mdas Estados diferentes; en

tal caso el plazo de prioridad se contara desde la fecha de la prioridad més antigua.

El derecho de prioridad tendrd una vigencia de doce meses contados a partir del dia

siguiente de la presentacion de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podra invocarse con la presentacion de la nueva solicitud o en
cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de
vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberd acompafiarse una copia
de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere
recibido dicha solicitud, la cual quedard dispensada de toda legalizacion y debera llevar
anexa una traduccion simple si no estuviere redactada en espafol. La certificaciéon a que
se refiere este parrafo, deberd presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres

meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de patente para la cual se invoque el derecho de prioridad no serd
denegada, revocada ni anulada por razén de hechos ocurridos durante el plazo de
prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no daridn
lugar a la adquisicién de ningtin derecho de tercero respecto a la invencidén conforme a

las reivindicaciones contenidas en la primera solicitud.
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Lo prioridad se reconocerd unicamente respecto de la materia que se encuentre en la

solicitud cuya prioridad se invoque siempre y cuando la invencién reivindicada en la
solicitud sea divulgada en el documento de prioridad en la materia que requieren los

articulos 105, 106 y 107 de esta ley.

La prioridad que se invoque se regird en todo lo demds por las disposiciones del

convenio o tratado correspondiente.

ARTICULO 105.- Documentos anexos. Con la solicitud de patente deberdn adjuntarse

los siguientes documentos:

a) El comprobante de pago de la tasa establecida;

b) La descripcién de la invencién, por duplicado;

c¢) Las reivindicaciones que se formulan, por duplicado;

d) Dos juegos de los dibujos que correspondan;

e) El resumen de la invencidn, por duplicado; y

f) El titulo en virtud del cual se adquiri6 el derecho a obtener la patente, si el solicitante

no es el inventor.

De cada documento deberd adjuntarse una copia, excepto del indicado en la literal e) del

parrafo anterior.

La solicitud y los documentos que la acompafian serdn recibidos por el Registro y
gozardn de garantia de confidencialidad por un plazo méximo de dieciocho meses,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, o bien, desde la fecha de la

prioridad invocada, segun sea el caso.
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ARTICULO 106.- Fecha de presentacion de la solicitud. El Registro le anotard fecha y

hora de presentacién a la solicitud de patente, le asignard nimero de expediente y

entregard al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 113 de esta ley, el Registro procedera
conforme el parrafo anterior, aun si la solicitud no contiene toda la informacién o no se
adjuntan todos los documentos o que se refieren los articulos anteriores, siempre que la

misma cumpla al menos con los siguientes requisitos:

a) Expresa con claridad que se solicita una patente;

b) Contiene informacion que permita identificar al inventor, al solicitante y al

representante de €ste, en su caso, e indica direccidn para recibir notificaciones; y

c) Se acompaifia un ejemplar de la descripcion de la invencién, de los dibujos que

correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTICULO 107.- Unidad de la invencién. Una solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién, o un grupo de invenciones vinculadas entre si de manera

que conformen un Gnico concepto inventivo.

ARTICULO 108.- REFORMADO por el Art. 55 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Descripcion. La descripciéon debera divulgar la invencién reivindicada de manera
suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripciéon también deberd divulgar la

mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invencién reivindicada.
Una invencién que es objeto de una solicitud de patente estard suficientemente

respaldada en su presentacion, cuando un experto en la materia técnica correspondiente

pueda confirmar de manera razonable que el solicitante de la patente poseia la invencion
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en la fecha de presentacion de su solicitud, o por lo menos en la fecha de presentacion

-

de la solicitud prioritaria."

ARTICULO 109.- REFORMADO por el Art. 56 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Descripcién de material biolégico. Cuando la invencidn se refiera a un producto o a un
procedimiento relativo a un material bioldgico que no se encuentre a disposicion del
publico y la invencién no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y
ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementard la

descripcién mediante el depdsito de una muestra de dicho material.

El depdsito de la muestra del material bioldgico deberd efectuarse en una institucion de
depdsito establecida dentro o fuera del pais y reconocida de conformidad con los
tratados o convenios de los que la Republica de Guatemala sea parte, a mds tardar en la
fecha de presentacion de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la

fecha de presentacion de la solicitud prioritaria.

Cuando se efectuare un depdsito de material bioldgico para los efectos de una solicitud
de patente, se indicard en la descripciéon junto con el nombre y direccion de la
institucion de deposito, la fecha del depdsito y el nimero de depdsito emitido por la
institucién. También se describird la naturaleza y caracteristicas del material depositado

cuando ello fuese necesario para efectos de la presentacion de la invencion.

El depésito de material biolégico sélo serd valido para efectos de la concesién de una
patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener
muestras de dicho material, a mds tardar en la fecha de publicacion de la solicitud de

patente correspondiente."

ARTICULO 110.- Dibujos. Deberé presentarse dibujos cuando fuesen necesarios para

comprender o ejecutar la invencidn. Los dibujos se consideraran parte de la descripcion.
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ARTICULO 111.- Reivindicaciones. Las reivindicaciones definirdn la invencion que se

desea patentar, en forma clara y concisa y deben estar enteramente sustentadas por la

descripcion.

En las reivindicaciones la frase "compuesto de" permite la posibilidad de incluir en el
alcance de una reivindicacién ingredientes o elementos no especificados hasta en
cantidades mayores; la frase "consiste de" cierra la posibilidad de incluir ingredientes o
elementos ademas de los recitados, con la excepcion de las impurezas normales; y la
frase "consiste esencialmente de" permite la posibilidad de incluir en una reivindicacién
solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las

caracteristicas bésicas e innovadoras de la invencion.

Las reivindicaciones se formulardn observando las siguientes normas:

a) Su nimero debera corresponder a la naturaleza de la invencioén reivindicada;

b) Podran presentarse en forma independiente o dependiente;

c) Las dependientes deberdn comprender por referencia todas las limitaciones de las
reivindicaciones de las que dependan y precisar las limitaciones adicionales que
guarden una relaciéon congruente con la o las reivindicaciones independientes o

dependientes relacionadas;

d) Las dependientes de dos o mads reivindicaciones no podran servir de base a ninguna

otra reivindicacion dependiente a su vez de dos o mas reivindicaciones;

e) Cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identificardn con nuimeros

arabigos;

f) No deberdn contener referencias a la descripcion o a los dibujos, salvo que sean

absolutamente necesarias; y
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2) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas mencionadas

en las reivindicaciones podréan ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes
correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si facilitan la comprensién de las

reivindicaciones, debiendo estos signos de referencia colocarse entre paréntesis.

ARTICULO 112.- Resumen. El resumen comprenderd una sintesis de la divulgacién
técnica contenida en la descripcion de la solicitud de patente y el uso principal de la
invencion. Incluird, cuando lo hubiera, la férmula quimica o el dibujo que mejor

caracterice la invencion.

El resumen servird para fines de informacién técnica y no tendrd efecto alguno para
interpretar el alcance de la proteccion conferida por la patente; en consecuencia, el
Registro podrd, de oficio y sin perjuicio alguno para el solicitante, realizar al mismo las
aclaraciones y/o ampliaciones que estime convenientes con el s6lo propdsito de que se

ajuste a lo estipulado en este articulo.

ARTICULO 113.- REFORMADO por el Art. 57 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Examen de forma. El Registro examinara si la solicitud cumple con los requisitos de
los articulos 103 y 105 de esta ley. En caso de observarse alguna omision o deficiencia
y dentro de un plazo que no exceda de un (1) mes contado a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, el Registro deberd requerir al solicitante que efectué las
correcciones necesarias o presente los documentos omitidos. Si el solicitante no cumple
con lo requerido dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la

notificacion, la solicitud se tendrd por abandonada."

ARTICULO 114.- Publicacién de la solicitud. Al cumplirse el plazo de dieciocho meses
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, cuando se hubiese
invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad aplicable, el Registro
ordenard que se publique la solicitud emitiendo el edicto correspondiente. No obstante,

previa peticion escrita del solicitante, el Registro podrd ordenar la publicacién de la
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solicitud antes de que transcurra el plazo establecido. No se ordenard la publicacién de

la solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o de abandono.

El edicto debera publicarse en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado,
dentro de los seis meses siguientes a su entrega. Si la publicacion del edicto no se
efectia, o bien, si el solicitante no presenta al Registro el ejemplar del diario oficial
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la misma, la solicitud se tendra por
abandonada.

A partir del dia siguiente de la fecha de publicaciéon del edicto, o de la fecha de
vencimiento del plazo establecido en el parrafo tres del articulo 105 de esta ley, lo que
ocurra primero, el expediente correspondiente podrd ser consultado por cualquier
persona interesada para fines de informacidn, salvo que antes se hubiese presentado y

aprobado el desistimiento de la solicitud.

ARTICULO 115.- Contenido del edicto. El edicto a que se refiere el articulo anterior

debe contener:

a) El nimero de la solicitud;

b) La fecha de presentacion de la solicitud;

c¢) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;

e) El pais u oficina, fecha y nimero de cada solicitud cuya prioridad se hubiese

reclamado;

f) El simbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado;

g) El nombre de la invencion;
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h) El resumen, de conformidad con el articulo 112 de esta ley;

i) Un dibujo representativo de la invencidn, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;

y

j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario del Registro que éste designe para tal

efecto.

ARTICULO 116.- Observaciones. Toda persona podrd, dentro de los tres meses
siguientes a la publicacién del edicto, presentar por escrito ante el Registro
observaciones con relacion a la patentabilidad de la invencién, incluyendo

informaciones o documentos que estime pertinentes.

El Registro notificard al solicitante de la patente las observaciones presentadas para que,
dentro del plazo de los tres meses siguientes, pueda manifestarse sobre las mismas y

presentar la informacién y documentacién que estime pertinentes.

La presentacion de observaciones no suspenderd la tramitacion de la solicitud. Quien las
formule no pasara por ello a ser parte en el procedimiento y, una vez otorgada la patente,

tampoco tendrd impedimento para presentar una accién de nulidad contra la misma.

ARTICULO 117.- REFORMADO por el Art. 58 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Examen de fondo. Transcurridos tres (3) meses después de la fecha de publicacion del
edicto o de notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas si fuese
el caso, el Registro procederd a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de
fondo, la cual deberd hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la
notificacion al solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la

solicitud se tendrd por abandonada.

Posteriormente, procederd a efectuar el examen de fondo de la solicitud, previa
presentacion por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada. Dicho examen
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tendrd por objeto determinar si la invencidn reivindicada se ajusta a lo que; disponen los

articulos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110 y 111 de esta ley asi como lo

que establece el articulo 104, cuando fuere pertinente.

El examen podré ser realizado por personal del Registro, por técnicos independientes,
por entidades publicas o privadas. Al realizar el examen de fondo, los técnicos
independientes y las entidades ptblicas o privadas que realicen el examen a solicitud del
Registro pueden ser nacionales o extranjeros. Al realizarse el examen de fondo se
tomard en cuenta la informacién aportada por el solicitante o, en su caso, por quien haya
formulado observaciones, incluyendo lo relativo al informe de busqueda realizado por el
examinador asi como los exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras
oficinas de propiedad industrial y referidos a la misma materia de la solicitud. El
Registro podra considerar suficientes los resultados de dichos exdmenes para acreditar

el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencidn.

La cuestion de si una invencién es o no patentable por falta de novedad o nivel

inventivo se resolverd caso por caso seglin corresponda, considerando los hechos

pertinentes como por ejemplo, entre otros:

a) El alcance y contenido del estado de la técnica;

b) Las diferencias entre el estado actual de la técnica y la reivindicacion;

c¢) El nivel de destreza comtin en la técnica pertinente; y

d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente

sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados."

ARTICULO 118.- REFORMADO por el Art. 59 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Otros documentos. Para los efectos del examen de fondo, el Registro podra requerir al
solicitante que presente, dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la
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notificacion respectiva, prorrogable a un mes mas en casos calificados por el Registro,

-

una copia sin legalizaciéon y con traduccién simple de cualquier material contenido en
un expediente administrativo o judicial del extranjero relacionado con la solicitud en

trdmite, incluyendo entre otras.

a) La propia solicitud;

b) Los resultados de los exdmenes de novedad o patentabilidad;

c¢) La patente u otro titulo de proteccién que se hubiese concedido;

d) Toda resolucién o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la

solicitud de patente; y

e) Toda resolucién o fallo en que la patente u otro titulo de proteccién concedido haya

sido revocado, anulado, invalidado o cancelado.

A peticion del solicitante, o bien de oficio, el Registro podré suspender la tramitacion de
la solicitud de patente cuando algin documento que deba ser presentado por el

solicitante conforme a este articulo no se haya emitido en el pais en cuestion.

El solicitante podrd formular las observaciones y comentarios que estime pertinentes

respecto a la informacién o documentos que proporcione.

Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario
completar la documentacion presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el
Registro lo notificard al solicitante para que, dentro de los tres (3) meses siguientes,
cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en
sustento de la solicitud. Este procedimiento podrd realizarse cuantas veces lo estime

necesario el Registro."

ARTICULO 119.- REFORMADO por el Art. 60 del DECRETO No. 11-2006 del
CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda asi:
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.

"Resolucién sobre la solicitud de patente. Cumplidos los tramites y requisitos que
establece esta ley, el Registro resolverd sobre la solicitud de patente. Si ésta fuere
rechazada total o parcialmente, la resolucién respectiva deberd contener los motivos y
fundamentos juridicos de tal rechazo.

Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenara que se proceda a
la inscripcion correspondiente, previa acreditacion del pago de la tasa correspondiente
dentro del mes siguiente a la notificacion de la resolucion de concesion de la patente.

Si la patente se otorga parcialmente, el Registro ordenara en la resolucién misma que el
solicitante presente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificacién de la
resolucion, el documento relacionado con las reivindicaciones, de conformidad con la
aprobacion.

La inscripcién debe contener:

a) El nimero del expediente;

b) La fecha de presentacion de la solicitud;

c¢) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d) El simbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado;

e) El nombre de la invencidn,;

f) Un resumen, en los términos que establece el articulo 112 de esta ley;

g) Un dibujo representativo de la invencidn, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;

h) El pais u oficina, fecha y ndmero de solicitudes cuya prioridad se hubiesen
reclamado;
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