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,CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NUMERO 3-2013
EL CQNGRESQ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitucién Politica de ia Republica reconoce la libertad de industria y
comercio, cuyo ejercicio se encuentra intimamente relacionado corn la creatividad

" intelectual y el uso de signos distintivos, cuya proteccién se encuentra desarrollada en

{a Ley de Propiedad Industrial vigente desde el 1 de noviembre de 2000.
CONSIDERANDO:

Que la produccién y la distribucién de diversos productos, incluidos entre otros, los
agricolas y alimenticios, ocupan un lugar importante en {a economia guatemalteca y en
economias con las que Guatemala interacta; que la promocitn de los productos que
presenten determinadas caracteristicas en atencidn a un vinculo con un ‘lugar
determinado puede sumar beneficios, en particular, en zonas rurales; y, que los
consumidores conceden cada vez més especial importancia a la calidad de los
productos, la que en muchos casos est# relacionada de forma directa con e! origen
geografico de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que la propiedad intelectual es un elemento esenclal para la facilitacién del comercio y
el logro de objetivos de desarrollo, lo que hace aconsejable la actualizacién de
disposiciones en la legislacion vigente.
POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la
Constitucion Politica de la Repubiica de Guatemala,

DECRETA:
Las siguientes:

Reformas al Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de 1a Repiiblica, Ley de
Propiedad Industrial,

Articulo 1. Se reforma parciaimente el articulo 4 def Decreto Nimero 57-2000 del
Congreso de la Replblica, Ley de Propiedad Industrial en cuanto a las definiciones

“sobre “denominacién de origen”, “indicacién geogréfica”, “marca” y “signo distintivo”,

las cuales quedan asi:

todo nombre, expresidén, imagen o signo gque
designa o evoca una regién, una localidad o un -
lugar determinado, que identifica un producto
originario de esa regién, localidad o Iugar
determinado, cuando su calidad o caracteristicas se
deban - fundamental o exclusivamente al medio
geogréfico, incluyendoé fos factores naturales y
humanos, y cuya produccion, transformaciérn™y,

elaboracion se realice dentro de la zona geografica’
delimitada.

“Denominacién de origen:

todo nombre, expresién,. imagen o signo o
combinacién de éstos, que identifica un producto
como originario de un Pais, de una regién o una
localidad de ese Pais, cuando determinada calidad,
reputacién u otra caracteristica del producto sea
_ imputable fundamentalmente a su  origen
geogréfico, y el.vinculo con fa zona delimitada esté
presente, por lo menos, en una de ias etapas de su
produccion, transformacién o elaboracién.

Indicacién geogréafica:

Marca: todo signo que sea apto para distinguir los
productos o servicios producidos, comercializados o
prestados por una persona Individual o juridica, de
otros productos o servicios idénticos o similares
que sean producidos, comercializados o prestados
por otra.

cualquier signo que constituya una marca, un

nombre comercial, un emblema, una expresién o

sefial de publicidad, una Indlcacién geogréﬂca o una
«. denominacién de-erigen.” -

Signo distintivo:
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Articulo 2. Se reforma el primer parrafo del articulo 16 del Decreto Namero 57-2000
del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“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 también consistir en sonidos y
olores, en la forma, presentacién o acondicionamiento de los productos, sus
envoituras o empaque, en el medio de expendio de los productos o los serviclos
correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido
aptitud distintiva.”

Art‘culo 3. Se reforman las literales g) y h) y se adiciona una literal i) asi como un
parrafo final al articulo 21 del Decreto NOmero 57-2000 del Congreso de la Republica,
el cual queda asi: .

*g) Sl el signo es idéntico, similar o constituye una traduccién de una indicacién
geogréfica o denominacién de origen protegida en el Pais y pueda causar
~confusién o un riesgo de asociacién;

h) Sl el signo Infringe un derecho de autor o un derecho de propledad mdustrial
\ de un tercero; e,

i) Si el signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de
competencia desleal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) de este artlculo, el regla en
establecera los criterios que, entre otros, puedan ser considerados para determ .14

la notoriedad - de un signo, los que aplicardn tanto en procedlmientos
administrativos como en procesos judicliales.”

Articulo 4, Se reforman las literales c), f), g), y se derogan las literales h) e i) del
articulo 22 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de
Propiedad Industrial, ef cual queda asi:

*c) La marca cuyo registro se solicita y una reproduccién de fa misma cuando se

~ trate de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de

marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare

de una marca sonora u olfativa, una descripcion suficientemente clara,
inteligible y objetiva de las mismas;

f)  Las reservas o renuncias especiales; v,
g) £l Pais de origen del signo.”

Articulo 5. Se reforma el articulo 23 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso dela
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 23. Documentos anexos. Con la solicitud de reglstro deberan
presentarse:

' a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las -
literales 1), m) y f) del parrafo uno de! 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;

¢) Cuatro reproducciones de la marca en sobre adjunto, en caso ésta sea de
las mencionadas en ia literal ¢) del parrafo uno de! articulo 22 de esta Ley;

d) Tres ejemplares del soporte material en caso se trate de una marca sonora.”

Articulo 6. Se reforma el tercer parrafo del articulo 25 del Decreto Nimero 57-2000
del Congreso de la Replblica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

"Si al efectuar el examen conforme lo establecido en los articulos 20 y 21, que se
hard de forma conjunta, el Registro encontrare que la marca solicitada -estd
comprendida en alguno o varios de los casos de inadmisibilidad previstos en dichos
articulos, notificara 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, se tendrd por abandonada la
solicitud y se ordenard el archivo. Si el solicitante respondiere y el Registro
estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictara resolucion fundamentada
rechazando la solicitud.”

JArticulo 7. Se reforma la literal e) dei articulo 26 del Decreto Nimero 57-2000 del
“Cdagreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

/ : : .
"e) La marca ta! como se hubiere solicitado, y en el caso de tratarse de una marca
sonora u olfativa, se especificard tal aspecto juntamente con la descripcion
hubiere proporcionado - el, solicitante, . hacienda. constar que el Registro fien ,Jr

disponible para consulta de las personas interesadas, el soporte material en el caso
de la primera.”

Articulo 8. Se reforman los numerales 1, 3 y 4 de la literal c) del articulo 30 del
Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la Replblica, Ley de Propiedad Industrial,
los cuales quedan asi:

*1, Puramente denominativa y en el caso de las marcas denominativas con grafia,
forma o color especiales, una reproduccién de la misma;

3. Enelcaso de marcas sonoras, se incluird su descripcién; y,
4, Enel caso de marcas olfativas, se incluird su descripcion.”

Artlculo 9. Se reforman las literales b) y c) del articulo 35 del Decreto Numero 57-
2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propledad Industrial, las cuales quedan asi:

“b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registrd la marca,
o para productos o servicios diferentes, aln si estdn comprendidos en otra clase
de la clasificacion de productos y serviclos que aplique, ello siempre que
pudieren causar riesgo de confusién o impliguen un aprovechamiento indebido
de una marca notoriamente conocida o puedan provocar riesgo de asociacion o
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 aplicacién o la colocacion de fa marca
idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geograficas por parte de un
tercero no autorizado, en los casos siguientes:

1) Para identificar productos o servicios iguales o semejantes a aquellos
para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar confusion y también sobre productos
0 servicios que se relacionen con los productos o 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 presumira que existe confusion;

2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o
¢l acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar
confuslén, el riesgo de asociacién de la. marca con ese otro producto o el
debllitamiento de su fuerza distintiva; o,

3) Para identificar productos y servicios Idénticos o semejantes a los que se
identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no
\ ‘ registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusién, o, en el caso de
- productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera Indicar una
asociacién entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que
pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente

conocida.”

Articulo 10. Se reforma el primer parrafo y el numeral 1 del articulo 35 bis det
Decreto Numero 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Indu,.
los cuales quedan asi: ' e

*Articulo 35 bis. Uso, aplicacién o colocaclén indebidos. Para efectos de lo
dispuesto en la literal c) del articulo 35 de esta Ley, los slguientes actos, entre
otros, constituyen uso, aplicacién o colocacion indebidos: ‘

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios comprendidos en los casos previstos en las literales ¢) y g) del
‘articulo 35 de esta Ley.”

Articulo 11. Se reforma el articulo 38 del Decreto Numero 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 38. Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca
consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos
denominativos o graficos, la proteccion no se extenderd a los elementos contenidos
en ella que fuesen descriptivos, de uso comin o necesario en el comercio.

A los efectos de lo anterior, sl el solicitante no hubiere renunciado expresamente a
los elementos referidos, el Registro le requerira cumplir con subsanar tal omisién de
conformidad con el parrafo segundo del articulo 25 de esta Ley. En todo caso, se
estara a lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.”

Articulo 12. Se reforma el articulo 78 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de
la Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

"Articuio 78. Ambito de aplicacién. Las disposiciones de este capitulo se
aplicardn a :las indicaciones geograficas y a las denominaclones de origen con
independencia de si son naclonales o extranjeras, saIvo cuando expresamente se -
haga tal dnstmcnén en una norma de esta Ley.”

is
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Articulo 13. Se reforma el articulo 79 del Decreto NUmero 57-2000 del Congreso de la
RepUblica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi: -

“Articulo 79. Registro y derecho al uso. Las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen se protegeran mediante su inscripcién en el Registro de
conformidad con lo previsto en esta Ley v su reglamento. El arancel en materia de
propiedad industrial establecera las tasas a que se encuentren sujetos la solicitud, la
inscripcién u otros actos registrales. El procedimiento previsto en esta Ley para el
registro de marcas sera aplicable en lo pertinente, sin perjuicio de lo que
especificamente se prescriba en las disposiciones contenidas en este capitulo.

Cualquier productor que desempefie su actividad en {a zona geografica delimitada y
que cumpla con las especificaciones del pliego de condiciones y de la normativa de
uso y administracién que hayan sido aprobadas por el Registro, tendra derecho a
usar las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen en sus productos.

\El respectivo érgano de administracién velard porque fas indicaciones geograficas y
denominaciones de.origen sean usadas Unicamente por las personas o entidades
.que cumplan con el pliego de condiciones correspondiente y la normativa de uso
aplicable. : v S

Por su naturaleza, las indicaciones geograficas y las dengminaciones de origen no
podran ser objeto de enajenacién, embargo o licencia.”

Articulo 14. Se reforma el articulo 80 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 80. Slgnos _tnadmlsibles. No podrd inscribirse como indicacion
geografica o denominacion de origen un signo que: .

a) No corresponda a as definiciones contenidas en el articulo 4 de esta Ley;

b) Sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden publico, o pudiera
inducir al plblico a error sobre la procedencia geografica, fa naturaleza, el
modo de fabricacidn, las caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el
empleo o el consumo de los respectivos productos; '

c) Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerara
que una indicacién geogréfica o denominacién de origen es genérica cuando el
nombre del producto, aunque se refiera al lugar o regidn en que dicho
producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser
el nombre comin del producto en Guatemala;

d) Correspdnda a/o entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o
de raza animal y, por motivo de los productos que Identifica, pueda inducir a
error ai consumidor en cuanto al verdadero origen del producto;

e) Sea igual o confusamente similar a una marca o a un elemento de ésta,
previamente solicitada o registrada de buena fe, para productos iguales o
similares; o,

f) Sea igual o confusamente similar a una marca notoriamente conocida cuando
su proteccién pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera
identidad del producto.

Podra registrarse una indicacion geogrdfica o una denominacion de origen
acompafiada del nombre genérico del producto o de una expresién relacionada con
ese producto, pero la proteccion no se extenderd a éstos.”

Articulo 15. Se adiciona un articulo 80 bis al Decreto Nimero 57-2000 del Congréso
de la Republica, Ley de Propledad Industrial, el cual queda asi:

(Articulo 80 bis. Indicaclones Geogréificas y Denominaciones ‘de Origen
%(mimas. Tratdndose de indicaciones geogréficas o de denominaciones de
/ origen total o parclaimente homénimas, el Registro condicionard la inscripcion o
requerird la modificacion de una inscripcién, a que el etiquetado y presentacién de
los productos permita diferenclarios con claridad, teniendo en cuenta los usos
locales y tradicionales y asegurando que los productores reciban un trato equitativo

y que no se induzca al piblico a error respecto del verdadero origen del producto.”

Articulo 16. Se reforma el articulo 81 del Decreto Nimero 57-2000 de! Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi;

“Articulo 81. Solicitud y requisitos. Quienes desempefien su actividad productiva
o transformadora en el lugar a que hace referencia una indicacién geogréfica o
denominacion de origen nacional, agrupados en una organizacion sin fines de lucro,
podrén solicitar el reconocimiento de la indicacién geogréfica o denominacién de

origen de que se trate. El escrito de solicitud contendra lo siguiente: - 5% LA p

a) La indicacion geografica o denominacién de origen que se pretende registrar;
b) El pliego de condiciones a que se refiere el articuio 82; y,

¢) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de
condiciones:

[) el nombre de la indicacién geogréfica o denominacién de origen;
it} la descripcion del producto;
Hi} una descripcion concisa de la zona geografica delimitada; v,

iv) la descripcion del vinculo entre el producto y el medio geogréfico,
especificando los elementos de la descripcion del producto o del
método de obtencion que justifican tal vinculo.”

Articulo 17. Se reforma el articulo 82 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de fa
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi: ,

‘Articulo 82. Pliego de condiclones. A ia solicitud de registro de una indicacién
geografica o de una denominacién de origen, se debe adjuntar e! pliego de
condiciones, que ademds de los aspectos que determine el reglamento de esta Ley
contendra lo siguiente: » ~ .

a) El nombre del producto con la indicacién geografica o denominacion de
origen, segun el caso;

b) La descripcién del producto incluyendo, segln sea el caso, informacién sobre
las materias primas-y las principales caracteristicas fisicas, quimicas,
microbioldgicas y organolépticas;

¢) La delimitacién de la zona geogréfica, Incluidas sus caracteristicas; o

d) Los elementos que prueben que el producto es originario de la zona
geogréfica delimitada; .

e) La descripcidn del método de obtencién del producto y Ia descripcion de las
fases de la produccidn que tienen que realizarse en la zona geografica
delimitada para garantizar la calidad o el origen del producto;

/f) Los elementos que justifiquen el vinculo entre una cualidad determinada, la
reputacion u otra caracteristica del producto y el origen geografico, si se trata
de una indicacién geogréfica o bien, el vinculo entre la calidad o las
caracteristicas del producto y el medio geogréfico en el que se produce, si se

- trata de una denominacion de origen;

g) Los mecanismos de control para verificar ef cumplimiento de lo indicado en el
pliego de condiciones;

h) La referencia a las normas de producclon o de etiquetado que deba cumplir el
producto para poder ser identificado con la indicacién geogrifica o la
denominacion de origen; e, / . e
i) Cualquier otra informacién que se considere necesaria o pertinente.

La solicitud para la modificacién de una indicacién geografica o denominacién de
origen protegida describird y justificard las modificaciones propuestas y cumplird
con los requisitos y el procedimiento establecido en los articulos 84 y 85 de esta
tey. Una vez aprobada la modificacién del pliego de condiclones, se hard la
inscripcién respectiva en la normativa de uso y administracién.”

Articulo 18. Se reforma el articulo 83 del Decreto Nimero 57-2000 de! Congreso de la
Republica, Ley-de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 83. Indicaciones geogrificas y denominaciones de origen
extranjeras. Las indicaciones geogréficas o denominaciones de origen reconocidas
y protegidas como tales en su Pais de origen, cualquiera que fuere la modalidad o
forma, podran inscribirse en el Registro de conformidad con lo previsto en esta Ley
¥y su reglamento. '

El escrito de solicitud de la indicacién geogréfica o denominacién de origen que se
pretenda registrar, contendrd lo siguiente:

a) La indicacién geogréfica o denominacién de origen que se pretende registrar,

b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de
condiciones: : ,

i) _ el nombre de la indicacién geogréfica o dengminacién de origen:
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i) Ja descripcién del producto;
iit) una descripcion concisa de la zona geografica delfimitada;

iv) la descripcién del vinculo entre el producto y el medio geografico,
especificando los elementos de fa descripcion de! producto o del
“método de obtencidn que justifican tal vinculo; v,

v) informacién relativa a la fecha de autorizacidn, reconocimiento o
registro en su -Pais de origen y la identificacion de la autorldad que lo
dispuso.

Con la solictud deberdn acompafiarse los documentos que acrediten el
reconocimiento de la indicacién geogrifica o denominacién de origen de que se
trate. El procedimiento para su aprobacion serd el previsto en los articulos 84 y 85

ﬁ esta Ley.

No podré exigirse a los usuarios de los signos a que se refiere el presente articulo,

que la autorizacién de uso deba ser otorgada en/o para Guatemala.

Las
cualquier persona natural o juridica siempre que represente a un grupo de personas,
cualquiera que sea su forma de organizacién, que desempefie su actividad
productiva o transformadora en el lugar a que hace referencia una indicacion
geografica o denominacién de origen extranjera. Las autoridades pubncas
competentes podrdn tamblén solicitar el registro de una indicacién geogréfi ica o
denominacidn de origen extranjera,” A

v 4

Articulo 19. Se reforma el articulo 84 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 84. Procedimiento. E! Registro procederd a evaluar la solicitud
atendiendo lo siguiente:

a) Examen de la Solicitud: La solicitud de reglstro de una indicacién geografica
o de una denominacién de origen se examinara con el objeto de verificar si
se ajusta a lo previsto .en esta Ley y su reglamento. En el caso que el
Registro determine que la solicitud no cumple con los requisitos
establecidos, formulard objecion. Si la informacion y/o documentacion
_proporcionada es insuficiente, el Registro requerird al solicitante suplir las
deficiencias o cumplir con las aclaraciones o adiciones necesarias. En
ambos casos, conferird al solicitante el plazo de dos meses para responder.
Dicho plazo podré prorrogarse por una sola vez, a peticion del solicitante.

Si el Registro considera que persiste la causal de objecion, dictara resolucion
- razonada rechazando la solicitud. Si el solicitante no se pronuncia en el

plazo previsto o en el de la prérroga requerida, se tendra por abandonada la
solicitud; fuera de este caso, unicamente en caso de inactividad del
solicitante durante el plazo previsto en el articulo 12 de esta Ley, podra
"tenerse por abandonada la solicitud.

b) Publicacién de la Solicitud: Una vez que el Registro determine que la
solicitud se ajusta a las disposiciones de esta Ley y su reglamento, ordenara
la publicacion de la misma en el Diario Oficial, por una sola vez, a costa del
solicitante. El aviso o edicto de la solicitud contendra la informacion que
determine el reglamento de esta Ley. Para efectos de su conocimiento por
parte de terceros el Registro pondrd a disposicldn la solicitud, incluso por
medios electrénicos.

¢) Oposicién: Unicamente se admitiran oposiciones presentadas por quienes

tengan un Interés legitimo, Incluidos terceros Estados o paises. Se presume
que existe interés legitimo cuando la oposicion esté fundada, entre otros,
en;

i) haber omitido en el resumen la descripcion de una o més de las
condiciones que deben reunir la indicacién geografica o la denominacién
de origen para ser consideradas como tales;

it} la posibilidad o riesgo de inducir a error al consumidor;

iii) la crcunstancia de que el signo solicitado afecte una indicacion o
denominacion ya registrada, total o parciaimente homénima; o,

iv) la inadmisibilidad del signo conforme lo establecido en el articulo 80 de
esta Ley.

d) Resolucion: El Registro determinard la procedencia de 13 solicitud en un
plazo que no exceda de los tres meses siguientes a la fecha del vencimiento
del plazo para presentar oposicién o, en su caso, del plazo para responder
de la oposicién presentada., Si lo estimare necesario, el Registro podra
solicitar la opinién técnica de las entidades publicas o privadas que
considere conveniente, a costa del solicitante, Las opiniones solicitadas
deberdn ser presentadas al Registro dentro del mes siguiente a su
requerimiento, salvo que la entidad consultada solicite un plazo adicional

solicltudes descritas en el presente articulo podrén ser presentadas por'

PSRN

que en ningln caso podré ser mayor a dos meses. El plazo concedido para
recabar las opiniones técnicas no se computara en los tres meses que se
establecen al inicio de este parrafo.

e) Modificaciones al pliego de condiciones: Si como resultado de! estudio
efectuado a las solicitudes nacionales se encuentra necesario efectuar
modificaciones al pliego de condiciones, el Registro o notificard al solicitante
para que éste se pronuncie y, si lo considera procedente, efectiie los ajustes
correspondientes, en un plazo no mayor de dos meses, Con o sin la
contestacién del solidtante, el Registro resofvera la solicitud en un plazo no
mayor de tres meses.”

Articulo 20. Se reforma el articulo 85 del Decreto NGmero 57-2000 de! Congreso defa
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

"Articulo 85. Resolucién e inscripclén. La resolucién por la cual se otorgue o
deniegue el reconocimiento y proteccion de una indicacién geogrifica o de una
denominacion de origen, deberd fundamentarse en la Ley y en la informacién
pertinente que obre en el expediente y contendrd los requisitos que establezca el
reglamento de esta Ley.

En ia propia resolucidn el Registro ordenard que se publique en el Diario Oficial y a
costa del .interesado, un aviso sobre la decisién favorable a ia inscripcién y la
proteccién surtird efecto al dia siguiente de {a publicacién. Presentada la publicacién
al Registro, las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen se
inscribirén ‘en un libro especial, en el que se consignardn los datos relevantes. El
registro no conlleva designacién de titularidad o propiedad sobre el signo sino su
reconocimiento, inscripcion y proteccién como tal, conforme esta Ley.

La inscripcion tendra vigencia indefinida y estard determinada por la subsistencia de
las condiciones que la motivaron, La inscripcion respectiva podra ser modificada en
cualquier tiempo, cuando cambiare la Informacion contenida en el pliego de
-condiciones aprobado. La solicitud de modificacién devengard la tasa fijada, y se
sujetaréa a lo establecido en este capitulo y en lo que corresponda a las disposiciones
previstas en esta Ley respecto a {as marcas.”

Articulo 21. Se reforma el articuio 86 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 86. Normativa de uso y administracién de las indicaciones
geogréficas y denominaciones de origen nacionales. Dentro de un plazo no
mayor de seis meses, contados a partir de la publicacién del aviso a que se refiere el
articulo anterior,
normativa correspondiente al uso y administracién de la indicacién geografica o

—Wmacion de origen nacional de que se trate. £l plazo Indicado podrd ser
prorrbgado por un periodo adlcional de tres meses, por una soia vez, a peticién de
los solicitantes.

Una vez que Ia normativa de uso y administracién sea aprobada por el Registro,
éste ordenard que se publique en el Diario Oficial y a costa del interesado, un aviso

sobre la decisi6n favorable relativa a su aprobacién. No podra otorgarse ninguna -

-autorizacién de uso para una indicacion geogrdfica o denominacién de origen, ni

ios solicitantes deberdn elaborar y presentar al Registro la

éstas podrdn ser usadas con el alcance y protet;lén qQue esta Ley reconoce,

mientras no se hava efectuado dicha publicacion.
En la normativa de uso y administracion se regulard lo relativo al érgano de
administracién del signo y a las autorizaciones de uso, entre otros aspectos que
establezca el reglamento de esta Ley. A los efectos de emitir las autorizaciones de
uso, el organo de administracién establecerd procedimientos 3giles y no podrd
negarlas por razones distintas a las previstas en esta Ley.

Dentro de los tres meses siguientes a la aprobacién de la indicada normativa,

" deberd designarse a las personas que integrarén el érgano de administracion y
realizar la debida comunicacién al Registro para que conste tal informacién en el
expediente y en la inscripcién correspondiente. Cualquier sustitucion de ias personas
que integren el 4rgano de administraciéon debera comunicarse al Registro en un
plazo no mayor de los quince dias siguientes a su designacién.

El nombramiento de ios miembros del érgano de administracién, con el que
acreditardn su personeria ante las instancias judiciales o extrajudiciales en donde
les corresponda actuar, se hard constar en acta notarial, se instribira en el libro que
para el efecto se lleve en el Registro y seré razonado por e} Registrador.

'Quienes estuvieren autorizados para hacer uso.de una indicacion geografica o una
denominacién de origen nacionai registrada, la emplearan junto con la expresion
"Indicaciéon Geogréfica Protegida” o *Denominacién De Origen Protegida”. Taies
jeyendas son mdependientes de la marca que identifique al producto de que se
trate.

El usuario estard obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo
todas las reguiaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace
desprestigiarla. El  érgano de administracion podrd suspender o cancelar
definitivamente {a autorizacion en los supuestos previstos en la normativa de uso y
administracién o en el reglamento de esta Ley. £l uso por quien no cumpla con el
-pliego de condiciones y normativa de uso, asi como ei.uso a pesar de la suspension
o cancelacién de una autorizacién, daré iugar a que el drgano de administracion
pueda hacer valer ias acciones procesales correspondientes.”
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Articulo 22. Se reforma el articulo 87 del Decreto Nimero 57-2000 del Congreso dela
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 87, Proteccién, Las indicaciones geogréficas o denominaciones de origen
no podran ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas en el Pais
de su origen. Una vez inscrita una indicacidn geogréfica o una denominacién de
origen, solamente las personas individuales o juridicas que hayan sido autorizadas y
cumplan con el pliego de condiciones y la normativa de uso y administracion,
podran usaria en sus productos. En tal virtud, el signo registrado queda protegido
contra su utilizacion comercial, directa o indirecta, incluida ia publicidad e
informacién sobre el comerciante, para los productos incluidos en su inscripcién, o

ovechamiento indebido de la reputacién del signo. En consecuencia, la parte

/%:gductos distifitos si tal utilizacién induce a error al consumidor o constituye
inte

da podra accionar ante la autoridad competente y obtener las medidas
establecidas en esta Ley, que sean necesarias para impedir que se realice o hacer
cesar cualguiera de los siguientes actos:

a) El registro de u‘na marca que sea igual, similar o constituya una traduccidn

de la indicacion geografica o denominacion de origen proteg/ida;.\ / _

b) La utilizacion de cualquier medio que, en la designacion o presentacién de

un producto, indique o sugiera que éste proviene de un drea geogréfica

_ distinta del verdadero lugar de origen, si de elfo deriva Inducir al pub!ico a
error en cuanto al verdadero origen geografico del producto;

¢) La utilizacion de la indicacion geografica o de la denominacion de origen
protegida para fos mismos productos que no sean originarios del lugar
designado por ella, incluso si se Indica el verdadero origen del producto o se
utilice la indicacién geografica traducida o acompafiada de expresiones tales
como "estilo”, “tipo”, “clase”, “manera”, “imitacién”, u otras similares;-

d) Cualquier otra practica que induzca al publico a error en cuanto al verdadero
origen del producto, o bien, cualquier otro acto de competencia desleal en
los términos enunciados en esta Ley.”

Articulo 23. Se reforma el articulo 88 del Decreto NGmero 57-2000 de! Congreso de la

Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 88. Relacién con marcas. Si después de presentada la solicitud de
inscripcién de una indicacion geografica o de una denominacién de origen, se solicita
la inscripcion de-una marca que se encuentre en alguno de los supuestos
contenidos en el articulo 87 de esta Ley, para productos idénticos o semejantes,
serd considerada por el Registro como un caso de inadmisibilidad de esta Gltima por
afectacién de derechos de terceros y, en consecuencia, se aplicara lo previsto en el

articulo 25 de esta Ley. Esta disposicion no afectard solicitudes que se funden o se (

 relacionen con una marca previamente inscrita de buena fe para los mismos
productos.”

Articulo 24. Se reforma el articulo 89 del Decreto NUmero 57-2000 de! Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asf:

"Articulo 89. Uso previo. Es licito: a) fa utilizacion de un elemento de una
indicacion geografica o denominacion de origen o una traduccion de ésta, que con
anterioridad a la solicitud de inscripcion fuere considerada en Guatemala como un
nombre o denominacion genérica; y b) tratdndose de productos diferentes a vinos y
bebidas espirituosas, la utilizacién de una indicacién geografica o denominacién de
origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento similar, cuyo uso
se-haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua respecto de
productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la inscripcion de
la indicacién geograﬁca o denominacion de origen extranjera, al menos durante un
plazo de tres afios anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de registro.”

Articulo 25. Se reforma el articulo 90 del Decreto Numero 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, el ¢ual queda asi:

“Articulo 90. Cancelacién y nulidad. Una indicacion geograﬁca o denominacion
de origen protegida podra cancelarse por sentencia ejecutoriada cuando dejen de
cumplirse las condiciones indicadas en el pliego de condiciones. La solicitud de

/ance%rcwn podra ser presentada por cualquier persona interesada en la via del

juicio oral, justificando los motivos de su pretensién.

( Las indicaciones geogrdficas o denominaciones de origen de otro Pais, seran

nceladas por el Registro a peticidn de quien obtuvo su inscripcién o de cualquier ..

persona, cuando se acredite documentalmente que dejé de estar protegida en el
Pais de origen.

Procedera la nulidad de fa inscripcién, si ésta se obtuvo en contravencion de lo
dispuesto en el articulo 80 de esta Ley. En este caso la accién de nulidad se
planteard ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, por cuaiquier persona.
No podra declararse la nulidad del registro por causales que hayan dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.”

Articulo 26. Se reforma el articulo 117 del Decreto Namero 57-2000 del’ Congreso
de la Republica, Ley de Propuedad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 117. Examen de fondo. “Transcurridos tres meses después de la fecha
de publicacién 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 {a fecha de la notificacién al solicitante de ia 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
presentacién por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada, el que
tendra por objeto determinar si la invencién reivindicada se ajusta a lo que disponen
fos 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.

Ef examen podré realizarse por personal del Registro, por técnicos independientes o
por entidades publicas o privadas. Los técnicos independientes o las entidades
pubiicas o privadas que realicen el examen a sollcitud del Registro pueden ser
nacionales o extranjeros.

En el Reglamento de esta Ley se normarén los requisitos y procedimientos para fa
contratacién de técnicos independientes o entidades privadas para la realizacién de!
examen que establece este articulo, que aseguren ia Idoneidad del examinador y la
transparencia del proceso dando oportunidad a las partes interesadas de conocer los

S~

criterios de la contratacién, pudiéndose oponer por medio de los recursos

administrativos correspondientes.

Al realizarse el examen de fondo se tomara en cuenta la informacién aportada por el
solicitante o, en su caso, por qulen haya formulado observaciones, incluyendo lo
relativo al informe de blisqueda realizado por el examinador asi como los exdmenes

edad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial

7y ref dos a ia misma materia de la solicitud. El Registro podrd considerar
/ suficientes los resultados de dichos exdmenes para acreditar el cumplimiento de las
]Lcondlciones de patentabllldad de la invencién.

La cuestion de si una invencién es o no patentable por falta de novedad o n'lvel
inventivo, se resolverd caso por caso segun corresponda, consnderando los hechos
pertinentes como por ejemplo, entre otros / /

a. Ei alcance y contenido del estado de Ia técnica, :

b. - Las diferencias entre el estado de la técnica y fa reivindicacién;

c. El nivel de destreza comtin en el arte pertinente; y ,

d. Factores secundarios. apropiados como el éxito comercial, necesidades
largamente sentudas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados
inesperados. *

Articulo 27. Se reforma el Uitimo pérrafo def articulo 118 del Decreto Nimero 57-
2000 del Congreso de |a Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asi:

"Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es
necesario completar la documentacién presentada, corregir, modificar o dividir la
solicitud, el Registro lo notificard al solicitante para que dentro de los tres meses
siguientes, cumpla con lo requerido o presente los.comentarios o documentos que
convinieran en sustento de la solicitud. A solicitud de! interesado se concedera una
prérroga por tres meses adicionales. Vencido el plazo o su prérroga, habiendo o no
respondido el solicitante, el Registro resolverd sobre la solicitud de patente
conforme lo establecido en esta Ley.”

Articulo 28. Se reforma el articulo 126 bis del Decreto NGmero 57-2000 del Congreso
de la Republica, Ley de Propledad Industrial, el cual queda asi:

“Articulo 126 bis. Ajuste del Plazo. Una vez que la patente haya sido Votorgada, su
titular puede solicitar que el Registro ajuste el plazo de fa vigencia establecido en el

articulo anterior, si concurre cualquiera 0 ambos de los casos siguientes y se deba a-

causas no atribuibles al solicltante

a) Cuando durante el tramite de solicitud de la patente, el Registro sufra un atraso
injustificado. Para el efecto, existird un atraso injustificado cuando el Registro
emita la patente en un plazo superior a cinco afios a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud de la patente, o en plazo superior a tres afios a
partir de la fecha en la que la parte interesada solicit¢é el examen de fondo, la
que sea posterior; o,
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b) Cuando la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad
administrativa correspondiente emita la autorizacién para comercializar el
producto dentro de un plazo superior a un afio a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de la autorizacion de comercializacion.

El Registro de la Propiedad Industrial deberd compensar el plazo de la vigencia de

~ la patente, en un dia por cada dia de atraso, segin los plazos establecidos en los

/‘ incisos a) y b). No obstante, el plazo de la patente solo podra ajustarse en un
periodo maximo de dieciocho meses en el caso de la literal a) y de un afio para el

- caso de la literal b). Los periodos de tiempo imputables a acciones del solicitante
no se incluiran en la determinacion de los retrasos y en la compensacion del plazo

de vigencia de la patente, Tratdndose de la causal de la literal a) que antecede, el
Registro resolvera la solicitud dentro de un plazo no mayor a tres meses;
tratdndose de la causal de la literal b) que antecede, el plazo serd de cuatro meses.

En el caso de la referida literal b) -a requerimiento del Registro, ia autorid;d“‘"

regu!atona competente deberd proveer fa Informacion que permlta evaluar y
resolver la solicitud.

El plazo previsto en el articulo 126 de la presente Ley, solo podra ajustarse en los
plazos expresamente previstos en este articulo.”

Articulo 29. se reforma el Articulo 160 del Decreto Nimero 57-2000 del

Congreso de fa Repuiblica, Ley de Propiedad Industrial, ef cual queda asf:

“Articulo 160, Prorroga del plazo. Ei registro de un disefio industrial podra
ser renovado por una sola vez por un plazo de cinco afios, contado desde el
vencimiento del plazo original. La solicitud respectiva deberd presentarse al
Registro dentro de los sesenta dias antes de la fecha de vencimiento del
registro, acompafiando el comprobante de pago de la tasa establecida.”

Articulo 30. Se adiciona un parrafo final al articulo 167 del Decreto Numero 57-
2000 del Congreso de la Replblica, Ley de Propiedadrlndustﬁal, el cual queda asi:

“Cuando como consecuencia de la aplicacion de una clasificacién de las referidas

en los articulos 164, 165 y 166 de esta-Ley, en su version actualizada, las

solicitudes o los registros requieran adecuarse a las mismas, el solicitante o
titular, podra solicitar la modificacién de la solicitud o registro cumpliendo con lo
que establece el articulo 14 de esta Ley, sin perjuicio de la facultad del Registro
de hacer las consultas técnicas pertinentes, en caso de duda.”

Articulo 31. Boletin, Se crea el Boletin Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual
como un medio de publicacion propio de los edictos y avisos que ordena esta Ley en
materia de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o sefiales de
publicidad,

El reglamento de esta Ley dispondra lo pertinente en cuanto a fa temporalidad de Ja
distribucion del Boletin por el Registro, que podra ser diaria o semanal, La publicacién
y distribucién se realizara en soporte papel y/o en version electronica, mediante uso de
correo electrénico u otro medio similar. El reglamento establecerd lo referente 2 la
suscripcion al Boletin asi como todo lo relacionado a su operacion. El arancel respectivo

establecerd las tasas aphcab!es por publicacion, suscripcion y otros servicios que

apliquen.

Una vez implementado y distribuido el Boletin, toda publicacién de edicto se debera
realizar una sola vez en el mismo y los plazos establecidos en esta Ley iniciaran a
computarse al dia siguiente de su efectiva publicacién y/o distribucion, segin se
‘determine en el reglamento,

Mferencua en esta Ley o0 en su reglamento a "Diario Oficial”, en lo que respecta al

registro de marcas, -nombres comerciales, emblemas y expresiones o sefiales de
publicidad se entenderd sustituida por Boletin Oficial del Registro de la Propnedad
Intelectual, el que podra abreviarse BORPI '

Se ordena al Registro de la Propiedad Intelectual implementar el citado Boletin, para.
que el mismo inicie su distribucién a més tardar dentro de los seis meses siguientes de
la entrada en vigencia de esta Ley.”

Articulo 32, Reglamento. El reglamento de la Ley de Propledad Industrial debers ser.
objeto de las reformas necesarias para adecuarlo a lo previsto en las disposiciones
anteriores, por lo que el Organismo Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economia
debera reformar el mismo dentro de los sesenta dias sigulentes a la fecha de vigencia
de este Decreto. Hasta que entre en vigencia el referido reglamento, el Registro de la
Propiedad Intelectual quedard facuitado para aplicar analdgicamente los
procedimientos, resoluciones o actos administrativos que sean necesarios en el tramite
de registro de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

Articulo 33, Transitorio I, Las indicaciones geograficas o denominaciones de origen

_extranjeras para las que se haya solicitado proteccién en virtud de las disposiciones de

un tratado firmado por el Estado de Guatemala, se regiran por el procedimiento
establecido en la Ley de Propiedad Industrial.

Articulo 34, Transitorio II. Las denominaciones de origen nacional que se
encuentran actualmente inscritas y protegidas, deberdn adaptar su inscripcion a lo
dispuesto en el presénte Decreto con relacion a la normativa de uso y administracion y
la conformacion def-organo de administracion, Para tal efecto, quien o quienes
hubleren obtenido fa proteccion deberdn presentar la solicitud correspondiente al
Registro, sin"que le sea aplicable el pago de tasa alguna. Concluida la adaptacion

referida en este articulo, el Registro hard también la modificacién respecto de la

titularidad de las denominaciones de origen protegidas, en aplicacion de lo establecido
en este Decretg

Articulo 35. Derogatorio, Se derogan la litéral k) del articulo 20 y los titulos
siguientes "Seccién Uno. Indicaciones Geograficas” y “Seccion Dos, Denominaciones de
QOrigen”, contenidos en el Capitulo VIII del Titulo II, del Decreto Ndmero 57-2000 del
Congreso de la Replblica, Ley de Propiedad Industrial.

Articulo 36, Vigencia. El presente Decreto fue aprobado de urgencia nacional con el

~ voto favorable de mas de las dos terceras partes del total de Diputados que integran el

Congreso de !a Republica y entrard en vigencia e dfa de su publicacién en el Diario
Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIéN, PROMULGACIéN Y
PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.

PEDNO MUADI MENENDEZ
PRESIDENTE

EDOD COJ

CHIROY __



8  Guatemala, MIERCOLES 26 de junio 2013

DIARIO de CENTRO AMERICA

NUMERO 32

(E-713-2013)-26-junio

~ CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 4-2013
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 151 de la
Constitucion Politica de la Replblica de Guatemala, el Estado de Guatemala
nomara sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios,
normas, reglas y practicas intenacionales, manteniendo relaciones de amistad,
solidaridad y cooperacién con aquellos Estados, cuyo desarrollo econémico, social
y cultural, sea analogo al de Guatemala, con el propésito de encontrar soluciones
apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, politicas
tendientes al progreso de las naciones respectivas.

CONSIDERANDO:

Que dentro de los objetivos que alcanzé el Tratado de Libre Comercio, se
encuentran reducir los costos de transaccion a través de un mayor nivel de
. integracién entre Centroamérica y México, dar una mayor certeza a los
inversionistas y ventajas competitivas en tamas como acumulacion ampliada entre
los seis paises; estimular la expansién y diversificacién del comercio de
mercancias y servicios entre las Partes; eliminar los obstaculos al comercio y
facilitar la circulacion de mercanclas y servicios entre las Partes; facilitar el
movimiento de capitales y de personas de negocios entre los territorios de las
Partes; aumentar las oportunidades de inversién en los teritorios de las Partes:
establecer lineamientos para la cooperacién bilateral, regional y multilateral,
dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; crear procedimientos
eficaces para la aplicacién y cumplimierito de este Tratado, para su administracion
conjunta y para la solucién de controversias.

CONSIDERANDO:

Que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las

Republicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es.

compatible con las disposiciones sefialadas en la Consfitucion Politica de la
Republica de Guatemala.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literales a) y 1) de la
Constitucion Politica de la Replblica de Guatemala,

DECRETA:

Articulo 1. Se apfueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y las Republicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y

‘Nicaragua, suscrito el 22 de noviembre de 2011 en la Ciudad de San Salvador, El

Salvador. '

Articulo 2. El presente Decreto entraré en vigencia al dia siguiente de su
publicacién en el Diario Oficial.

REMITASE AL = ORGANISMO EJECUTIVO PARA

SU~ SANCION,
PROMULGAQION Y PUBLICACION. '

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.

PEDRO MUADI MENENDEZ
PRESIDENTE

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veinticuatro de junio del afio dos mil trece.

" PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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