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Universidad de San Carlos de Guatemala.
Presente. DE TES\S

NIDAD DEASESTTR ASESO

Distinguido Licenciado:

Respetuosamente me dirijo a Usted, con el objeto de manifestarle que, en
cumplimiento de la resoluciéon emitida por esa unidad de tesis de fecha uno de
septiembre del afio dos mil ocho en donde se me nombra como Asesor de tesis de
la Bachiller BENEDICK DEL CARMEN CASTRILLO CORONADO, intitulada “LA
INCONGRUENCIA DE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 177 Y 177 BIS DE LA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORME LAS REFORMAS POR MEDIO
DEL DECRETO NUMERO 11-2006 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA”.

Para el efecto hago constar, que la sustentante tomd en cuenta las
sugerencias realizadas a su trabajo de investigacion, asimismo, realiz6 las
investigaciones y correcciones que en el desarrollo de la asesoria se formularon,
obteniendo con ello, una investigacién de suma importancia para la sociedad
guatemaiteca.

El contenido cientifico del trabajo que investiga es de caracter juridico, en el
cual se desarrolla la importancia que tiene la Propiedad Industrial y la Propiedad
Intelectual en nuestro pais, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad
exclusiva de sus creaciones.

El trabajo desarrollado llena los requisitos técnicos que requiere una
investigacion de tal magnitud; en la misma, se hace un estudio minucioso del valor
juridico partiendo de los antecedentes histéricos, definiendo lo relativo a Ia
Propiedad Industrial y la Propiedad Intelectual asi como sus consecuencias
generales, a su vez, se hace un andlisis a la Ley de Propiedad Industrial y su
reglamento, esto con el fin de brindar un mejor conocimiento a esta materia.
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La investigacion se realiz6 con los métodos inductivo y deductivo, y la técnica
de investigacion documental esta acorde al mismo, se reviso la redaccién del
trabajo; las conclusiones y recomendaciones lienan su cometido, por ser un aporte
para el desarrollo del derecho, asi como, la bibliografia utilizada.

Por la importancia del trabajo y su contribucion al derecho mercantil, la
investigacion es de suma importancia.

Asi mismo, procedi a hacerle algunas modificaciones de forma y de fondo con
el unico objeto de mejorar el contenido de la investigacién, por tal motivo considero
que el trabajo correspondiente llena los requisitos que exige el Normativo para la
Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
General Publico, en especial del Articulo 32; estimando que el mismo puede ser
aprobado, para los efectos consiguientes, emitiendo el presente DICTAMEN
FAVORABLE.

Con las muestras de mi respeto, soy de Usted su deferente servidor.

Atentamente:

Abogad '
Colegiada 5075
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES. Guatemala. dieciocho de enero de dos nul diez.

Atenfamente, pase ‘i {a la) LICENCIADO {A) MIGUEL AUGUSTO {OLOMA
LOPEZ. para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante BENEDICK
DEL CARMEN CA:)TRI LC CORONADO. Intitulade: "LA INCONGRUENCIA DE
LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 177 Y 177 BIS DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL CONFORME LAS REFORMAS POR MEDIO. DEL DECRETO
NUMERO 11-2006 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA .-

Me permito hacer de su conocimientc que esti facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma v fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
'—Nimi:mo del titu}o de trabajo de tesis. En el dictamen correspondienie debe hacer

onstar el contenido del Asticulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de
Llcenma’w a en Ciencias Juridicas v Socialet v del Examen General Publico, el cual

dice; “Tanto el asesor como ¢ 1o

- en los dictamenes correspondientes, su
opinion respecio del contenido clentifico v téenico JL 1<1 fosis, la -.N,Lmkolog 1 v téemeas de investigacion
utilizadas, la redaceidn. los cuadros estadisticos si

misma, las conclusiones, las recomendaciones v 1a bibliografia ntilizada, 51 anrucban o desapruchan el

fueren necesarios. la contribucion cientifica de la

trabajo de investigacitn v otras consideraciones gue estimen pertinentes’ .
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente. ’ ‘J

L

Licenciado Castro Monroy: 'JNIDAD DE ASESORIA DETESIS

Respetuosamente me dirijo a usted con el objeto de informarlé que en
cumplimiento a lo dispuesto a la providencia de la Unidad a su cargo, por medio de
la cual se me designé Revisor de Tesis, de la estudiante BENEDICK DEL
CARMEN CASTRILLO CORONADO, intitulado: “LA INCONGRUENCIA DE LA
REFORMA DE LOS ARTICULOS 177 Y 177 BIS DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL CONFORME LAS REFORMAS POR MEDIO DEL DECRETO
NUMERO 11-2006 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA”.

En relacién al tema investigado, manifiesto que procedi a realizar los
comentarios, recomendaciones y correcciones necesarias, de conformidad con el
Articulo 32 del Normativo para la elaboracion de tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico de la Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales. Por lo anterior, me permito informar lo siguiente:

a) El trabajo realizado, adquiere gran importancia debido a que es un tema que
en la actualidad ha cobrado gran relevancia dentro del area mercantil, debido
al desarrollo industrial, comercial, asi como la implementacion de nuevas
tendencias tecnolégicas, las cuales necesitan de normas juridicas que les
garanticen eficazmente los derechos reconocidos y protegidos por su Titular,
el cual es el objeto del tema.

b) En la revision realizada por mi persona, se asesoro para que la estudiante
realizara una investigacién clara, objetiva y actualizada sobre el tema, siendo
en consecuencia el contenido final de la tesis de caracter técnico y cientifico,
ya que utilizo los métodos analitico, descriptivo y documental, ademas del
método juridico para la interpretacién de leyes guatemaltecas y las técnicas
adecuadas para resolver el problema planteado, asi como también de la
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doctrina necesaria, con lo cual comprueba la hipétesis conforme la proyeccién
cientifica de la investigacion, y segun mi opinién fueron aplicados adecuada y
satisfactoriamente.

c) El aporte cientifico del trabajo de tesis se aprecia al momento de realizar el
estudio juridico doctrinario con relacion a la forma adecuada de ampliar,
modificar o reformar una ley, a su vez, el presente trabajo presenta un
Anteproyecto de Derogatoria de Ley y un Anteproyecto de Reforma Ley.

d) Respecto al orden cronolégico del contenido de la investigacion, con la
presente asesoria brindada, el desarrollo de la misma y la bibliografia que se
consulté son las correctas y adecuadas; ademas las conclusiones vy
recomendaciones son congruentes con el contenido del tema elaborado.

e) Luego de estudiar el trabajo en varias ocasiones en las cuales he guiado al
sustentante durante todas las etapas del proceso de investigacion cientifica,
al revisar el documento final, verifico que este satisface tanto en su forma
sencilla como en su contenido.

El trabajo de tesis en cuestion, reune los requisitos legales establecidos,
razén por la cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, recomendando que el mismo
continle el tramite correspondiente, para su posterior evaluacién por el Tribunal
Examinador en el Examen Publico de Tesis, previo a optar al grado académico de
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales.

Atentamente,




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
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FACULTAD DI CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

Edificio 8-7, Cindad Universitaria
Guarenrala, Guaremala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, siete de junio de dos mil doce.

Con vista en los dictdmenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de

la estudiante BENEDICK DEL CARMEN CASTRILLO CORONADO intitulado LA
INCONGRUENCIA DE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 177 Y 177 BIS DE LA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORME LAS REFORMAS POR MEDIO
DEL DECRETO NUMERO 11-2006 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboraciéon de Tesis de

Licenciatura en la Facultad de Ciencias Juridicas v Sociales de la Universidad de San

o

Carlos de Guatemala.
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INTRODUCCION

El interés de la presente investigacion, es que la legislacién guatemalteca debe
salvaguardar el derecho de libertad de industria y comercio, asi como el derecho de
inventores, que es un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus
titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones de conformidad con las

leyes y los tratados internacionales de los cuales la replblica de Guatemala es parte.

La hipétesis que se plantea y comprueba es: Que la literal c) del Articulo 177 de la Ley
de Propiedad Industrial reformado por el Decreto nimero 11-2006 del Congreso de la
Republica, es nulo ipso jure en virtud de que la literal mencionada no se encuentra

establecida en su articulo original.

El objetivo general de la investigacion, es demostrar que existe error en el Decreto
numero 11-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala, al haber reformado una

literal que no existia dentro del Articulo referido.

Los objetivos especificos son estudiar la forma de resolver el error cometido en el
decreto antes mencionado. Establecido que por error se procedié a reformar el inciso ¢)
del Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando la reforma se hubiere

realizado en la literal c) del Articulo 177 Bis de la misma ley.

Los supuestos de la investigacion son: el evidente error que contiene el Decreto numero
11-2006 del Congreso de la Republica, al haber reformado el literal ¢) del Articulo 177
de la Ley de Propiedad Industrial, cuando el referido Articulo no contiene dicha literal.
Al reformarse una literal de un Articulo que no la contiene, la reforma puede causar
nulidad a la literal reformada. Las reformas legales conforme a derecho que den

seguridad juridica a las leyes del pais.

Los métodos utilizados en la presente investigacién para su comprension fueron:
Analitico, mediante este método se hizo un analisis de cada uno de los Articulos
(i)
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reformados a la ley relacionada, analizandose asi las consecuencias que se d
cuando existe error legal en las reformas a la ley. Sintético, en virtud que se analizaron
las consecuencias que existen cuando hay error legal en las reformas a la ley.
Inductivo, consecuentemente que se ha partido de la observacion de los fendmenos o
hechos juridicos, que genera los principios que rigen o deben regir una institucién. Con
esta metodologia se concatenaran y analizaran las estipulaciones del Decreto numero
11-2006 del Congreso de ia Republica. Es importante mencionar que la técnica de

investigacion realizada en la presente investigacion fue la dccumental.

El presente trabajo para su comprension vy relacion con el tema, contiene cuatro
capitulos y se desarrollan de la manera siguiente: El primer capitulo despliega la
importancia de la propiedad intelectual en Guatemala y sus antecedentes; el segundo
capitulo desenvuelve el tema central de propiedad industrial y la propiedad intelectual,
sus definiciones asi como su garantia penal, civil y comercial; el tercero capitulo tiende
la propiedad industrial en Guatemala; y el cuarto capitulo hace referencia analitico de la
incongruencia existente en la reforma realizada en el Articulo 177 de la Ley de
Propiedad Industrial, asi como la forma de enmendar o reformar dicho error para

entorpecer, no cometer ilegalidades en proceso vigente.

Este trabajo contiene un estudio analitico de la incongruencia existente en la reforma
realizada en el Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial, asi como la forma de
enmendar o reformar dicho error para entorpecer no cometer ilegalidades en procesos
vigentes, realizado para todos aquellos estudiosos del derecho acuciosos, en espera

que llene las expectativas y sirva de guia al estudiante inclusive al legisiador.
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CAPITULO |

1. La importancia de la propiedad intelectual en Guatemala

Actualmente, la propiedad intelectual, reviste vital importancia para la globalizacién
economica en Guatemala, razén que trasciende en las negociaciones internacionales y
ante estas nuevas e innovadoras disposiciones, se hace necesario ajustar leyes

internas sobre propiedad intelectual.

Las esferas de la propiedad intelectual que abarca son: “derecho de autor y derechos
conexos, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusion; marcas incluye marcas de servicios; indicaciones
geograficas incluye indicaciones de origen; dibujos y modelos industriales; patentes
incluye la preservacion de los vegetales;, esquemas de trazado; y informaciéon no

divulgada incluye secretos comerciales y datos de pruebas.”

Guatemala, como miembro de la Organizacion Mundial del Comercio, esta obligada a
velar porque su legislacién nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los
estandares de proteccion que contempla el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos

de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

' Organizacion Mundial del Comercio. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio. Pag. 2
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Para Manuel Ossorio, sobre la propiedad intelectual es “La que el autor de una obra
artistica, cientifica o literaria tiene sobre ella y que la ley protege frente a terceros,
concediendole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y
exponerla en publico, asi como de enajenarla, traducirla o autorizar su traduccién vy
reproduccién por otras personas. La proteccion alcanza a toda clase de escritos, obras
dramaticas, musicales, cinematograficas, coreograficas y pantomimicas; dibujos,
pinturas, esculturas, arquitectura, modelos y obras de arte para el comercio y la
industria; impresos, planos, mapas, fotografias, grabados y discos fonograficos,
plasticos, etc. Esta relacidén es enunciativa, porque el derecho del autor esta referido a
toda produccién derivada de la inteligencia. Por regla general, el derecho de autor no es
ilimitado, sino que tiene un plazo de vigencia, generalmente la vida del autor y unos
afos posteriores a favor de los herederos, también durante un plazo que la ley

establece.”

1.1. Antecedentes

Como consecuencia de las nuevas disposiciones de los Acuerdos sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, y los plazos
de ftransicion en él establecidos, todos los paises Latinoamericanos, se han visto
precisados a efectuar una serie de modificaciones en sus leyes nacionales a efecto que
las mismas queden por lo menos a su nivel y Guatemala como el resto de los paises del

istmo centroamericano no han sido la excepcion.

2 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas y sociales. Pag. 785



para estudiar y analizar en primer lugar, las maodificaciones al Convenio

Centroamericano de marcas y otros signos distintivos y luego, la creacién del Convenio
Centroamericano sobre invenciones y disefios industriales, habiéndose realizado dichas
actividades por los jefes de oficinas de propiedad industrial, reuniones que fueron
coordinadas y convocadas por la Secretaria de Integracion Econdémica

Centroamericana.

“‘Regulada mucho antes en diferentes tratados, hoy dia se encuentra actualizada en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechcs de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio, Este instrumento encierra en su contexto un conjunto de conceptos
legales de ineludible importancia que tiende a fomentar el desarrollo industrial y
tecnolégico, ajustandolo a las nuevas exigencias y modalidades que requiere el
innovador sistema de comercializacion. Sus propositos apuntan a reforzar los principios
al respeto de los derechos de propiedad intelectual y tienden a favorecer a los paises
industrializados en virtud por una parte, son los que mas intervienen en ciencia y
tecnologia y por otra, ese esfuerzo a los principios de proteccién y aplicacion

constituyen la base del desarrollo competitivo internacional.”

Por lo complejo del tema, la amplia diversidad de nuevos conceptos técnicos y la dificil
interpretacion de otros, los paises solicitaron la colaboracién de la Oficina de Marcas y

Patentes Industriales para realizar estas importantes tareas.

® lllescas, Carlos Eduardo, Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual. Pag. 2
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Dicha organizacién; desarrolldé y puso a disposicién de los jefes de oficina los

respectivos anteproyectos para su estudio y discusion.

El 30 de noviembre de 1,994 los ministros responsables, aprobaron en la ciudad de San
Salvador, el Protocolo de Modificacion al Convenio Centroamericano para la Proteccion
de la Propiedad Industrial. El segundo instrumento, el de invenciones y disefios
industriales, fue aprobado por los jefes de las oficinas de propiedad industrial el 16 de

abril de 1997 en Guatemala.

Estos instrumentos incorporan principios basicos que convienen a una legislacion
moderna. Para su desarrollo fueron tomadas en cuenta las experiencias de otros
paises, principalmente los de América Latina y de otras regiones comunitarias. Ademas
cumplen con actualizar y modernizar los sistemas de proteccion para que los Estados

contratantes cumplan con las normas previstas en los tratados internacionales.

La propiedad intelectual “es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de la
actividad creativa del hombre. Comprende dos grandes ramas:
-El derecho de autor y

-La propiedad industrial*

* Ibid.
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1.2. Proteccion del derecho de propiedad intelectual

Desde el punto de vista del analisis econémico del derecho, “la existencia de derechos
de propiedad tiene una justificacion normativa: el pleno goce de derechos de propiedad
genera los incentivos necesarios para que el comportamiento racional de los agentes
promueva el uso eficiente de los recursos, ya que se generan incentivos para que el
comportamiento racional del agente que los detenta, lleve a un uso eficiente de los
recursos para toda la sociedad. Tanto el agente como la sociedad, maximizan la riqueza
que se obtiene de la explotacion del recurso. Establece que la creacion de derechos
exclusivos es una condicion necesaria, pero no suficiente para el uso eficiente de

recursos, ya que para ello éstos derechos deben ser transferibles.”

El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual tienen un fundamento
econdémico, ya que la “forma de generar y expresar la riqueza ha evolucionado, desde
sistemas economicos basados en la produccion de oro y plata, pasando por la
produccién manufacturera, hasta llegar a la economia actual que esta basada en la
produccion del conocimiento. La propiedad intelectual tiene como funcion otorgar una
proteccion efectiva de de los intereses juridicamente relevantes, morales vy
patrimoniales, derivados de la actividad humana dirigida a la creaciéon de obras de
naturaleza intelectual e inmaterial. Una de las l6gicas razones para el otorgamiento de

una proteccién juridica es el valor de la justicia, ya que se considera justo y apropiado

® Posner, Richard A. El analisis econdmico del derecho. Pag. 39



que la persona que invierte trabajo y esfuerzo en una creacién intelectual, obtenga

provecho derivado de su esfuerzo.”

Razoén es que el reconocimiento de la proteccién juridica efectiva fomenta al resto de
miembros de la sociedad a producir y a desarrollar nuevas creaciones intelectuales
basadas en esa labor, para obtener progreso y desarrollo econdémico y social, pues las

personas se dan cuenta de que ese trabajo implica una ganancia financiera.

A pesar de la légica justificacion para la proteccién de los derechos de propiedad
intelectual, existen diversas posturas para justificar o rechazar la proteccion de estos
derechos. “Los argumentos en favor de la propiedad intelectual pueden dividirse en

iusnaturalistas y utilitaristas.”

De acuerdo con la vision iusnaturalista de la propiedad intelectual, “las creaciones de la
mente son tan dignas de proteccién como lo es la propiedad tangible, ya que ambas
son producto del trabajo y la mente de cada persona y se y es propietario de su propio

trabajo y esfuerzo.”

Los argumentos utilitaristas a favor de la propiedad intelectual presupone que “se deben

glegir leyes y normas que maximicen la riqueza o la utilidad. En lo que se refiere a los

® Ibid. Pag. 40
7 Ibid.
® Kinsella, Stefan. Contra la propiedad intelectual. Pag. 1.



derechos de autor y patentes, la idea de una mayor innovacion artistica o inventiva lleva

a mayor riqueza.”

Quienes apoyan la proteccion de la Propiedad Intelectual sostienen que constituye un
instrumento que contribuye al desarrollo econdmico de los paises. “La capacidad
creativa del hombre es un recurso presente en cualquier pais y la proteccion juridica de
esta es una herramienta basica que se requiere para la explotacién de la creatividad,
que hace posible la inversion, la transferencia de la tecnologia y el acceso a mercados

externos.”'®

Asi mismo, quienes apoyan la proteccion de los derechos de propiedad intelectual,
justifican la creaciéon de una normativa juridica que garantice la proteccién de estos
derechos, ya que de lo contrario, el inventor o autor quedaria desprotegido totalmente
ante una apropiacién indebida de su invencién o creacion, por lo tanto, ningan autor o
inventor compartiria con el resto de la sociedad su producto, ya que no habria manera
legal de hacer valer sus derechos como propietario de una creacién o invencion, lo que

llevaria a una limitacién a la capacidad creativa € inventiva del ser humano.

En contraposicién a dichas argumentaciones a favor de la propiedad intelectual, estan
las posturas que rechazan la proteccidon de !a propiedad intelectual; basan sus
argumentos en factores econémicos, considerando que la proteccion de estos derechos

Heva a un monopolio de las ideas, no permitiendo gue otros miembros de la sociedad se

9 . .
Ibid. Pag. 1.
' Rodas Melgar, Haroldo. Importancia econémica de la propiedad intelectual. Pag. 2.
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beneficien con el producto de la inventiva de otros, por lo tanto, a menos inventiva

compartida por el hombre, menor avance o progreso habra en una sociedad.

Establecen que las posturas utilitaristas son discutibles, ya que no todo incremento de
la productividad es resultado de las invenciones, también se debe a mejoras en la
calidad de la fuerza del trabajo, cambios demograficos entre otros, ademas de que no
todo el progreso técnico es atribuible a las invenciones, ya que diversos tipos de objetos
no estan amparados por normas juridicas, y sin embargo, se producen constantes
innovaciones, como por ejemplo la moda, estrategias de marketing, juegos de magia,

etc.

Asi mismo, establecen que muchas invenciones y creaciories igualmente se hubieran
producido de no haber existido la propiedad intelectual. Ademas, atendiendo a los
costes, establecen que los gastos en que se incurre, como el registro de patentes o
marcas, tramites, asesoria de abogados, etc. son gastos en los que no se incurriria si
no fuera por el sistema juridico bajo el cual se rigen los derechos de propiedad

intelectual.

La proteccidén a “los derechos de propiedad intelectual son considerados desde esta

perspectiva, monopolios legales.”"

Lo que restringe la competencia y puede significar menos innovacion. Estos monopolios

legales son desincentivos a la innovacion, ya que si un autor o inventor goza de una

" Espulgas Boter, Albert. El monopolio de las ideas, contra la propiedad intelectual. Pag.5.
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renta monopolistica respecto de su obra por un tiempo prolongado, nada lo incentiva a
crear algo nuevo si sabe que cuenta con una renta fija por determinado tiempo. Uno de

los temas mas controvertidos dentro de las posturas mencionadas en el area de

propiedad intelectual.

1.3. El derecho de autor

Para algunos autores es “El que tiene toda persona sobre la obra que produce y
especialmente el que corresponde por razén de las obras literarias, artisticas, cientificas

o técnicas para disponer de ellas por todos los medios que las leyes autorizan.”*?

Y para otros es “la cantidad fija o proporcional que el autor de una obra literaria percibe

por su publicacién, venta o ejecucién.””

Este incluye la protecciéon de los derechos conexos, “es el conjunto de disposiciones
legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de
fonogramas y a los organismos de radiodifusion, evitar que otros comercialicen, sin
autorizacién, la expresion creativa, su interpretacion o el trabajo de divulgacion de las

expresiones creativas e interpretaciones.”14

Otras caracteristicas especiales como la que establece que la aplicacidén del Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

'2 Ossorio, Manuel. Ob. Cit. Pag. 302
'3 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario juridico elemental. Pag. 124.

" Ibid.
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Comercio, es de caracter universal, no hace distincién alguna de categorias o clases de
paises con excepcién al plazo de aplicacidon que es mayor para los Estados Miembros
calificados en desarrollo, en cuanto a la readecuacién legislativa. Se puede mencionar
también que no es un Acuerdo exclusivamente original, puesto que ha tomado como
base otros Convenios de Paris, para la propiedad industrial, y el de Berna, para
Derechos de Autor y Conexos, los que ademas de armonizar, complementa. Sustenta
otras normas no vinculadas como los abusos de monopolio, promueve la libre
competencia, regula algunas disposiciones sobre la defensa del consumidor. Establece

estandares minimos de proteccion, prescribe observancias y medidas de aplicacion.

También otorga vigencia a la parte sustantiva cdel Convenio de Circuitos Integrados,
introduce la proteccién del secreto industrial e incluye normas para la solucién de
controversias. Regula también lo concerniente a las indicaciones de origen vy fija los

plazos de adaptacion y readecuacion de legislacion interna.”’

1.4. La propiedad industrial

Esta regula la protecciéon de las invenciones, las marcas, los disefios industriales y la

proteccidn contra la competencia desleal.

La proteccién de estas creaciones constituye uno de los derechos fundamentales del
hombre, desde finales del siglo XIX y su objeto no es mas que garantizar a los

creadores de esos bienes inmateriales, invenciones, cbras y marcas, entre otros, el

" llescas, Carlos Eduardo. Ob. Cit. Pag. 2
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aprovechamiento que se derive de la explotacion econémica de sus creaciones,

regulada en el Decreto numero 57-2000 Ley de Propiedad industrial de Guatemala.

Ademas esta disposicion se encuentra acopiada en el “Articulo 42 de la Constitucién
Politica de la Republica, que establece: "Se reconoce el derecho de autor y el derecho
de inventor; los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o
invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales". Es decir, que es
necesario regular en una ley las condiciones bajo las cuales, los autores e inventores

puedan gozar de la propiedad exciusiva de su obra o invento.

1.5. Analisis doctrinario

“Como la propiedad intelectual esta dividida en dos grandes ramas, derecho de autor y
propiedad industrial, para desarrollar el principio enunciado en el Articulo constitucional
mencionado, se requiere la emisién de dos leyes referidas a esas dos ramas, que
deben ajustarse a los tratados internacionales sobre la materia. En este caso, el
Convenio de Berna para la Proteccion de Obras Literarias y Artisticas del afio 1,886 y el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, del afio 1,883, que
constituyen a su vez el minimo de proteccién requerido en el marco de las relaciones
comerciales internacionales. Ordinariamente, no se trata esta normativa en un mismo

cuerpo legal porque las condiciones y los plazos de proteccion son distintos™'®.

'® Rodas Melgar, Haroldo, Propiedad intelectual en Guatemala. Pag. 2
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El derecho de autor, regula las creaciones intelectuales en el campo artistico y literario,
las obras se protegen durante toda la vida del autor y, por lo menos, cincuenta arios
después de su muerte. Al autor le corresponde el derecho exclusivo de autorizar o
prohibir [a explotacion econémica de su obra y su proteccion no esta sujeta a ninguna

formalidad o registro.

En la propiedad industrial, las creaciones, invenciones, marcas y disefios industriales,
se protegen soélo si las mismas han sido debidamente registradas y los plazos de
proteccion varian. Las invenciones por ejemplo, se protegen durante veinte afios como
minimo; las marcas pueden protegerse indefinidamente en tanto se paguen las tasas de
mantenimiento y los disefios industriales se protegen por lo menos durante diez afios.
Los derechos que se reconocen a su titular, se refieren a la exclusividad que éste tiene
para producir, vender, importar, almacenar u ofrecer en venta, el producto patentado, en
el caso de las invenciones; el producto o servicios identificados con la marca registrada

o el producto que contiene el disefio indusirial protegido.

Se protege ademas, la informacion comercial que normaimente mantienen en reserva
las empresas, si ésta pretende ufilizarse en forima contraria a los usos y practicas

honestos en cualquier actividad comercial o industrial.

El reconocimiento a estos derechos tiene también un fundamento econdémico ya que la
forma de generar y expresar la riqueza ha evolucionado, desde sistemas econdmicos
basados en la produccion de oro y plata, pasando por ia produccidon manufacturera,

hasta llegar hoy en dia a la economia basada en |a produccidn de conocimiento.

12
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La tecnologia es, actualmente un factor de produccion que se suma a los tradicionales
factores, tierra, trabajo y capital y hace posible la creacién de las llamadas ventajas
competitivas que permiten aumentar la participacion de las empresas en los mercados

globalizados.

Las nuevas tecnologias, posibilitan la divulgacion de las obras protegidas por el
derecho de autor o la elaboracion de nuevos productos que entran al mercado,
identificados por una marca o se presentan a través de un disefio industrial. Esta
actividad genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia; el
empresario recupera los costos de su inversion y continua desarrollando procesos de
innovacion que le permitan mantener la posicidon de su empresa en el mercado y

buscar su crecimiento.

Ahora bien, la inversion, sea nacional o axtranjera, requiere de un marco juridico que
les garantice la proteccion de sus activos, tangibles e intangibles por lo que la adecuada
proteccién de la propiedad en general, se constituye en un elemento de generacion y
promociéon de capitales. La inversidbn en la explotacidén y comercializacion de las
creaciones intelectuales se ven estimuladas por una adecuada proteccion que garantice
al inversionista que la comercializaciéon de sus bienes no se vera afectada por productos
falsificados o piratas, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren

protegidas.

El mismo escenario se plantea a nivel iriternacional, fa arnpliacién de los mercados,

como efecto de la globalizacion de la economia, requiere el establecimiento de un
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generadas por la presencia de productos falsificados y piratas, por lo que, desde la

década de los setentas, el acceso a los mercados externos, han estado condicionados

a una adecuada proteccién de la propiedad intelectual.

En un inicio, este compromiso estaba presente GOnicamente en las relaciones
comerciales bilaterales y en los sistemas comerciales hasados en la concesién de
preferencias unilaterales, pero a raiz de la creacién de la Organizacion Mundial del

Comercio, se incluyd también en las relaciones cocmerciales multilaterales.

“‘Hoy en dia, a nivel mundial, [a proteccion de la propiedad intelectual debe regirse,
como minimo, por las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organizacion
Mundial del Comercio, el que a su vez, estd basado en las disposiciones de los
convenios de Paris y de Berna. La proteccion debe incluir, ademas de las normas
sustantivas, medios adecuados y eficaces para cbtenar, ejercer y hacer valer los
derechos previstos, porque como en cualquier sistema juridico nacional, el
reconocimiento de un derecho debe incluir los mecanismos para hacerlo valer frente a
terceros, en caso de violacién y esos mecanismos deben ser agiles y expeditos para no

hacer nugatorio el derecho”"”.

"7 Ibid.
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Guatemala entre ellos, deben adecuar su legislacion al estandar de proteccion
requerido. El no cumplimiento de esta obligacion trae como consecuencia graves dafos

a la economia nacional.

En el marco de las relaciones comerciales multilateraies de la Organizacién Mundial de
Comercio, el incumplimiento a cualquisra de las obligaciones que impone dicho
Acuerdo o la aplicacién de una medida coritraria a las disposiciones del mismo que
lesione los intereses de otro Estado miembro, posibilita la aplicacion de medidas de
coercion por el equivalente a los dafos y perjuicios sufridos por el miembro
demandante. Normalmente existe la presuncién de gue la transgresion de una norma

de cualquiera de los acuerdos lesiona [os intereses de los otros Estados.

En el caso de las preferencias comerciales unilaterales, el estandar de proteccién es
revisado anualmente y las sanciones por el incumplimiento son inmediatas, por cuanto,
el gobierno concesionario, se reserva el derecno de decidir el grado de cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos establecidos para la concesion de los beneficios.
Cualquier nuevo sistema de preferencias comerciales unilaterales establece como

condicion la adecuada proteccion de la propiedad intelectual.

Como es del conocimiento publico, los paises beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe, lograron la ampliacién de berieficios contempladas en dicho programa, lo
que les permitird recuperar la competitividad de sus expcortaciones, particularmente

frente a las exportaciones mexicanas, en el marco del Tratado de Libre Comercio de
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América del Norte. Una de las condiciones para tener acceso a ese programa es una
adecuada proteccion de la propiedad intelectual, conforme a los estandares requeridos
por la Organizacién Mundial del Comercio. Es por ello que la aprobacion del Decreto
Numero 11-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala es prioritaria para

Guatemala.

La ilustracion anterior, tiene por objeto sefalar cémo la propiedad intelectual constituye
un instrumento que contribuye al desarrollo econdmico de los paises y la forma como-
su inadecuada proteccidon; puede afectar el crecimiento econdmico. La capacidad
creativa, es un recurso presente en cualquier pais y la legislacion sobre el tema; es sélo
la herramienta que se requiere para la explotacién comercial de esa creatividad que
hace posible ademas, la inversién, la transferericia de tecnologia y el acceso a los

mercados externos.

Como argumento para denegar la adecuada proteccidon de los derechos de propiedad
intelectual, “algunos sectores han indicado que la proteccion propicia condiciones
monopdlicas en los mercados de productos y de tecnoiogia que son vistas como
instrumento de explotacién, de las grandes empresas de los paises desarrollados o
herramientas de boicot para los paises en progreso. Si bien en algunos casos, como
sucede con las invenciones ese derecho exciusive, puede originar una situacién
dominante en el mercado -en tanto la competencia no desarrolle un nuevo producto- la
solucion a este aparente problerna, debe darse a través de la legislacion sobre

competencia y la dicotomia entre proveer un adecuado marco de proteccion y generar
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posibilidades de desarrollo tecnolégico, en condiciones razonables, también se de

abordar en una adecuada legislacién de competencia.”’?

Otro de los argumentos esgrimidos, ha sido la proteccion del sector de la economia
informal, nada mas alejado de la verdad. La economia inforrnal es una consecuencia de
la falta de fuentes de trabajo y ésta es un reflejo de la falta de condiciones para atraer
inversion al pais. La ausencia de una adecuada proteccion a la propiedad intelectual,
aumentara el porcentaje de la poblacion economicamente activa que se encuentra
dentro de la economia informal, ya que pone er riesgo las exportaciones; pudiendo
provocar el cierre de las empresas productoras de lcs bienes que ingresan con
preferencias arancelarias o €l traslado de las mismas, a otrcs paises que si cuentan con

las condiciones necesarias para invertir y exportar bajo dicho sistema.

En cualquiera de los casos, se incrementard el nivel de desempleo actual y
afectara a otras empresas, que si bien preden no exportar directamente, colaboran en
el proceso de produccién de las exportadcoias, ya sea reaiizando una parte del proceso
o suministrando materia prima o malerial de empaque; ello sin contar la situacion en la
que se encontraran miles de agricultores dedicados al cultivo de los productos

exportados con preferencias arancelarias.

Para lograr el desarrolio del pais, es indispensable aumentar la productividad de la

poblacién que actualmente se encuentra en el sector informal, estableciendo

* Ibid.
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La comercializacién de productos falsificados y piratas no es el camino.

1.6. Derechos de autor y derechos conexos en Guatemala

Sobre esta materia, Guatemala dentro de la iegislacion interna otorga proteccion a
estos derechos encontrandolos en diferentes cuergpos legales, empezando desde la
Constitucion Politica de la Republica vigente desde mil novecientos ochenta y cinco, en
la cual, en el Articulo 42, reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor y
siguiendo una escala normativa se encuentra también extensiones de proteccién en
otras ordinarias como la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad,
Ley de Emisidn del Pensamiento, Corivencion Americana sobre Derechos
Humanos, Declaraciéon Universal de Derechos Humanos, Codigo Civil, Codigo de
Comercio, y las de aplicacién por violacién de estos derachos el Codigo Penal y sus
recientes modificaciones, vigentes a partir del 30 de mayo del afio 2006, relacionadas
precisamente a la inclusion de los delitos sobre la violacién a los derechos de autor y

derechos conexos.

Ademas de formar parte de aigunos convenios internacionales como el Convenio de la
Proteccién de los Productores de Fonogramas, Convenio de Ginebra, de la Convencién
Internacional sobre la Proteccidn de los Ariistas Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Orgarismos de Radiodifusion, Convenio de Roma,
Convencidén Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra 1952, con mucha

satisfaccion se puede decir que la as recienie e irnportante adhesion la constituye la

18
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incorporacion al Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias

Artisticas.

El hecho de pertenecer a éste connotado instrumento juridico internacional, permite la
ventaja de obtener una mayor eficacia procesal! para la proteccion de los derechos
intelectuales, otorga ademas a los autores, otros beneficios de caracter internacional

como el trato nacional en el resto de los paises miembros.

Dentro del programa de actualizacion legislativa esta la aprobacion del Decreto numero
11-2006 del Congreso de la Repubiica que contiene las disposiciones mas recientes en
materia de derechos de autcr, mantiens los principios del derecho moral y patrimonial,
son facultades que corresponden al autor de Ia obra sin formalismo alguno, introduce el
droit de suite y se hasa en las disposiciones del Convenio de Roma para regular los
derechos conexos; los plazos de proteccion stiperaran los minimos acordados a nivel
internacional. Se considera que dicho proyecto, aprobado el 20 de abril de 2006, estara
acorde con las nuevas disposicionies iniernacionaies cel comercio y contribuira al

desarrollo social y cultural de Guatemala.
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2. La propiedad industrial y la propiedad intelectual

La propiedad industrial, tiende a fomentar el desarrollo industrial y tecnolégico,
ajustandolo a las nuevas exigencias y modalicaces que requiere el innovador sistema

de comercializacion.

Sus propoésitos apuntan a reforzar los principios al respeto de Derechos de Propiedad
Intelectual y tienden a favorecer a los paises industrializados en virtud que son los que
mas intervienen en ciencia y tecnologia, ese esfuerzo a los principios de protecciéon y

aplicacion, constituyen la base del desarrollo competitivo internacional.

La creatividad y la innovacién, se basan particularmente en un “sistema uniforme de
salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual, que van de la propiedad

1¢

industrial a los derechos de autor y derechos afines.”

El respeto de “los principios basicos del mercado interior, la libre circulaciéon de
mercancias y servicios y libre competencia, se basa especialmente en la uniformizacion

de la propiedad intelectual.”®

La proteccion de la propiedad actual estd amparada por numerosos convenios

'” Rodas Melgar, Haroldo. Ob. Cit. Pag. 4
 Ibid.




internacionales, promovidos en su mayoria por la Organizacion Mundial de la Propied
Intelectual y la Organizacién Mundial del Comercio. La Unioén dispone particularmente
de dos importantes instrumentos para cumplir su misién: la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior, encargada del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y
modelos comunitarios, y la Oficina Europea de Patentes. La Comisién aboga
actualmente por el establecimiento de un sistema de patente comunitaria, menos
costoso y mas eficaz juridicamente, que garantice la competitividad de la industria

europea.

Por ultimo, la proteccién de estos derechos implica igualmente su proteccion frente a la

pirateria, los intercambios ilegales y la falsificacion.

2.1. Consideraciones generales

Valorando con plenitud el adjetivo industriai, no parece surgir obstaculo para atribuirle a
la expresion de propiedad industrial aun conira practica de los autores un doble
significado. De ellos, el mas amplio y el menos usual puede referirse al aspecto
patrimonial que representan para sus duefos todas las empresas fabriles. En acepcion
estricta, la mas usual y por ello la que se abordara primeramente aqui, “es que adquiere
por si mismo el inventor o descubridor con a creacidn ¢ descubrimiento de cualquiera

invencién relacionada con la industria; y i productor, fabricante o comerciante, con la

22
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creacion de signos especiales con lo gue aspire a distinguir de los similares &‘@y_v

resultados de su trabajo, en concepto tomando de la legislacion industrial espafiola.”’.

En los ultimos afios la propiedad intelectual reviste de notoria importancia dentro de la
globalizacion econémica ocupando un lugar de singular trascendencia dentro del marco

dinamico de las negociaciones internacionales.

Regulada antes en diferentes tratados, hoy dia se encuentra actualizado en el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio. Este instrumento encierra en “el contexto un conjunto de conceptos legales
de ineludible importancia que tiende a fornentar el desarrolio industrial y tecnolégico,
ajustandolo a las nuevas exigencias y modalidades que requiere el innovador sistema

de comercializacién.”??

Sus propositos apuntan a reforzar ios principios al respetc de los derechos de
propiedad intelectual y tienden a favorecer a los paises industrializados en virtud de
que, por una parte, son los que més intervienen en ciencia y tecnologia y por otra, ese
esfuerzo a los principios de proteccién y aplicacion constituyen la base del desarrolio

competitivo internacional.

“Como bien se sabe estas innovaciones juridicas tuvieron su origen precisamente a raiz

de la incorporacion de esta materia en la Ronda e Uruguay del Acuerdo General sobre

2" Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Pag. 473.
* Rodas Melgar, Haroldo. Ob. Cit. Pag. 9
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Aranceles Aduaneros y Comercio, cuyos resultados fueron adoptados en Marruecos el

“ehCULTAp
 (NERSID4,

15 de abril de 1994 y que forma parte del Acuerdo por el que se establece La
Organizacion Mundial del Comercio, El Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, también o mejor conocido en algunos paises
por sus siglas en inglés como TRIPs, establece un conjunto de derechos y obligaciones
multilaterales estrechamente vinculadas a las nuevas normas gue regulan el comercio y
que han originado modificar las legisiaciones nacionales en varias de las ramas del

derecho, modificaciones que han de quedar armonizadas con dicho instrumento”®,

“Vale resaltar otras caracteristicas especiales como la que establece que la aplicacién
de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectuai Relacionados con el
Comercio, es de caracter universal, no hace distincion alguna de categorias o clases de
paises con excepcidn al plazo de aplicacién gque es mayor para los Estados miembros

calificados en desarrollo, en cuanto a la readecuacioén legislativa.

Se puede mencionar también que no &s un Acuerdo exclusivamente original, puesto
que ha tomado como base otros Convenios ce Paris, para la propiedad industrial y el de
Berna, para Derechos de Autcr y Conexos, Ios que ademas de armonizar,
complementa. Sustienta otras normas no vinculadas como los abusos de monopolio,
promueve la libre competencia, reguia algunas disposiciones sobre la defensa del
consumidor. Asimismo establece estandares minimos de proteccidn, prescribe

observancias y medidas de aplicacion.”™

;j Ilescas, Carlos Eduardo. Algunas consideraciones de !a pronierad intelectual. Pag. 55
Ibid.
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También otorga vigencia a la parte sustantiva del Convenio de Circuitos integrados,
introduce la proteccion del secreto industrial e incluye normas para la solucién de
controversias. Regula también lo concerniente a las indicaciones de origen y fija los

plazos de adaptacion y readecuacion de legislacion interna.

Ante estas nuevas e innovadoras disposiciones irlernacionales queda unicamente el
armonizar las leyes internas sobre Propiedad Intelectual con las normas que establece
este nuevo acuerdo. Los paises miembros no podran prescindir de esta legislaciéon y
por supuesto deben poner en vigencia éstas nuevas disposiciones sumando tambiéen
una innovadora infraestructura administrativa y judicial a efecto que permita a todos los
paises miembros asumir con toda responsabiiidad el curaplimiento de los compromisos

adquiridos por este instrumento.

Esta nueva infraestructura, requiere uria buena administracién de los derechos de
propiedad intelectual debiendo contar para elio con recurscs humanos altamente
calificados bajo la implernentacidén de niouarnos sisiernas de automatizacion para
ponerlos a disposicién de los usuarics para facilitar informacién a efecto que se

garantice eficazmente la legitimidad de los derechos de la propiedad intelectual.

Todo esto hace refiexionar que se debe también modernizar la concepcidén de la
propiedad industrial que ya no debe ser considerada exclusivamente como una
especializacion registral sino como un instrumento de desarrolio. Dada la trascendencia
que representa esta materia dentro del sisteima econémice mundial, se debe vigilar muy

de cerca el desarrollo que tendra este Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de
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Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercic. La continuidad de su estudio y la
formacion de estrategias en conjunto con posiciones uniformes de los paises que
integran la regién deben converger para obtener los mejores resultados en el mundo de

las negociaciones multilaterales.

2.2. Definicion

La propiedad industrial constituye “zl derecho atribuido a determinadas personas para
explotar exclusivamente, durante cierto nimero de afos, las actividades fabriles objeto
de él; y también, la facultad de usar privativamente las marcas, sefales o titulos que

designan la procedencia de los articulos fabriczdos y comerciales™.

Consecuencias sociales de mayor relieve cabe descuurir en la otra acepcion propuesta
para la propiedad industrial, la cual, si se qguieren evitar con facilidad equivocos, podria
denominarse también “propiadad de los indusiriales pero entendida como aquella parte
de su patrimonio general que esta afectada a las actividades fabriles caracteristicas y
los incrementos de la fortuna particular que procedan de las ganancias acumuladas en

la explotacion industrial”?®.

Inclusive se menciona que “Son los iilulos de piopiedad indusirial, patentes de

invencion y marcas de fabrica, en la forma y modo que establezcan las leyes™’.

%% Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit. Pag. 473.
% Ibid.
%" Fundacion Tomas Moro. Diccionario juridico espasa. Pag. 814.
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La propiedad industrial, “es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con
la creacién o descubrimiento de cualguier invento relacionado con la industrial y el
productor fabricante o comerciante, con la creacion de signos distintivos con los que

aspira a distinguir de los semejantes los resuitados de su trabajo.”?®

La propiedad intelectual es “el conjunto de dsrechos gue fa ley confiere el autor de una
obra intelectual relativos a su publicacién por cualquiera de los modos de manifestacion

del pensamiento™?.

La naturaleza juridica de los derechos de autor es muy debatida, para un sector de la
doctrina se trata de derechos de la personalidad, para otros zon derechos patrimoniales
o bien le atribuyen una naturaleza mixta. Finalmente existen autores que senalan que el
derecho de autcr contiene facultades persconalisima, pero no es un derecho de la

personalidad.

La propiedad intelectual corresponde a 10s autores raspecto de sus obras, traductores
respecto de su traduccion a los que refunden, copian, exiractan, compendian o
reproducen obras originales respecto de sus trabajos, a los editores de obras originales
respecto de sus trabajos, a los editores de obras inéditas y a los causahabientes de los

anteriores, siempre que estas personas se den las cordiciones exigidas por la ley.

% |bid. Pag. 814
2 Ibid. Pag. 815.
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Para gozar de los beneficios de la propiedad intelectual facultades: de explotacion
econémica o de disfrute, de disposicion, de difundir o no difundir la obra, de ser
reconocido como autor de la misma, de modificacién de la obra e impedir que otro la
modifique, de retirar la obra de la circulacién o publicidad, o de publicar otra
retractandose de la anterior, indemnizando en su caso a los terceros titulotes de

derecho sobre la obra que puedan verse perjudicados.

2.3. Adquisicion de la propiedad industiial

La propiedad industrial especifica puede adquirirse mediante el registro:

a) De patentes de invencion o introduccion y certificados de adicion;

b) De marcas o signos distintivos de produccién o comercio;

¢) De los modeios de ulilidad y de modelos o dibujos industriales y artisticos;

d) De los nombres comerciales y de cinematograficos,

e) De las grabaciones o registros fonograficos;

f) De las emisiones o espectaculus televisados gue se conservan por procedimientos

peculiares, para su indefinida reproducaiéin.

“Todas las modalidades de la propiedad irdustrial constituyen un derecho, cuyo
reconocimiento dimana de la inscrigcién en el Registro de la Propiedad Industrial. Para

la concesion de regisiro de una modalidad ce propiedad industrial se sigue un
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procedimiento administrativo, qus terminara con la cornicesidn o denegacion de

mismo”°.

2.4. Aspecto social

Cuando de la propiedad se discuie, “&i pensamianio se dirige de manera directa a los
predios rusticos y urbanos, de indole inmobiliaria innegable y de rentabilidad
decreciente en la actualidad. Sin embargo, se descuida particularizar sobre los enormes
recursos inmobiliarios locales, terrenos y equipos permanentemente sujetos o afectados
a la explotacion y los mobiliarios, por lo comln de valor mas elevado, dinero, acciones,
créditos, aparte otros derecho de repercusion econdmica con los de direccion
empresarial y laboral y los de fijacién de precios, con que cuentan los duefios de
industrias, ya los rnanejen por ellos mismos, ya deleguen en gerentes o gestores de
distinta jerarquia, y de influjo sccial disimil también, segun la potencia de cada

establecimiento u organizacion fabril.”".

Esta propiedad industrial o de los irdustriales es la gue ha ejercido mayor influjo social y
econdmico desde la expansion industrialista y por ello ha suscitado la maxima atencién

y la contencion que el poder publico concisto en el intervencionismo.

% |bid.
3 Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit. Pag. 473.
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2.5. Reconocimiento de la propizdad industrial

El derecho de propiedad industrial, “se reconcce lo mismo a los nacionales que a los
extranjeros. Su concesion se efectia siempre sin perjuicio de terceros; y es indivisible
en cuanto al objetivo, procedimiento, producto o resultadc que haya servido para el
otorgamiento, saivas las cesiones gue voluniaramente efectue el concesionario, las
concesiones son transmisibles por todos los medios reconocidos en derecho; pero no
surten efecto contra terceros cuando no estéri inscritas en el Registro de la Propiedad

Industrial.”*?

La patente es “un tituio expedido por e Estado, que reconoce a una determinada
persona el derecho exclusivo de emiplear o utiizar en fa industria por cierto tiempo una
determinada invencion, y dar al comercio o poner en venta los productos fabricados con

n33

arreglo a ella.

La patente, “confiere a su titular el derecno personalisimo e intransferible de ser tenido
como autor de la invencion, a ia explotacion exclusiva de la rmisrna, y a transmitir parcial
o plenamente la patente. A cambio, €l titular de la patente esta oviigado a la explotacion

continuada de la misma y al pago de los canonas.”™*

* Espulgas Boter, Albert. Ob. Cit. Pag. 8
** Ibid.
* lllescas, Carlos Eduardo. Ob. Cit. Pag. 87
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2.6. Garantia penal y civil

Para amparar la propiedad industrial, son punibles la falsificacion, defraudacion,

usurpacion, competencia ilicita e incluso faisa indicacion de procedencia.

El Cédigo Penal, contiene un capitulo denominado: "De los delitos contra la industria y
comercio y regula "Quien conociendo un secreto de Industria o de comercio o de otra
importancia econdmica y del que no pudiere librernenie disponer, lo divulgare o lo
utilizare para si mismo, o para un tercero, sera sancionado con prisiéon de 6 meses a 2

afnos y multa de Q 200 a Q 2.000.”

Uso indebido de nombre comercial: "quien usare indebidam:entz el nombre comercial o
de denominacion de establecimiento coirespondiente, ajeno o inexistente, sera
sancionado con la misma pena anterics. igual sancién se aplicara a quien, como medio

de propaganda se atribuyere recompensa o distincion que no hubiere obtenido".

El Cédigo Penal reguia en el “Articulo 358 sefiaia que comete el delito de competencia
desleal, "quien mediante maquinaciones fraudulziias, sospechas malévolas o cualquier
otra media de propaganda desieal, tratare de desviar en oeneficio propio o de un
tercero, la clientela de un estableciraiento industrial o comercial” y sanciona dicho delito
con una pena pecuniaria de Q 200 a Q 2.000" si el hecho no constituyera otro delito

mas grave".
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que la comete "quien imputare falsamente a otro, un hacho que la perjudique en el

crédito, confianza a prestigio que merecieren sus actividades mercantiles" e imponen la

misma sancion que para la competencia desleal.

No se tiene conccimiento de que se naya procesado a alguien por alguno de tales
delitos y la debilidad me la sanciéh s motivo para desincentiva: la accion penal contra

guienes cometen tales hechos

La violacidbn de una marca registrada a la violacion de una patente de invencion
constituye delito contra el derecho de propisdaa industriai qua esta tipificado en los
Articulos 274 y 275 del Cdodigo Psnal. ia figura de la violacion del derecho de la
propiedad industrial esta regulada penalmente en forma diferente de la competencia

desleal.

Los 6rganos encargados de la represion de ios actes de compatencia desleal son los
Tribunales; tanto del orden civil, en ei gue se refiere a acciones gerivadas del Codigo de
Comercio, del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial
o de la Convencion General Interamericana para la proteccion Marcaria y Comercial,
como del orden penal. En casos de delitos de competencia desleai o de desprestigio

comercial.

En los casos de competencia desleal que se veriiilan ante los tribunales del orden civil,

se usaria la via ordinaria.

(O8]
N



La competencia desleal esta regulada en el Codigo de Comercio. Decreto No. 270 del
Congreso dentro de los Articulos 361 al 367 y también, en el Convenio
Centroamericano para la Protecciéon de la Propiedad Industrial, que es Ley uniforme en

Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y lo regule en los Articuios 61 al 71.

Finalmente, Guatemala es parte de ia Convencién Gerneral Interamericana de la
Proteccion Marcaria y Comercial, suscrita en \Washington en 1920, Convencion que en

los Articulos 20 al 22, reprirrie la competencia desleal.

El Cédigo de Comercio, contempla la competencia desleal como un acto contrario a la
buena fe comerciai, tanto desde el punto ae vista del engaiio y confusion que provoca
en el mercado, como la destinada a perjudicar a otro cornerciante con el que el infractor
puede o no estar ligado por un vinculo contraclual y, finalmente, cualquier acto que

tienda a desviar la clientela de un comerciante.

El uso indebido, imitacion, faisificacidn, marnipuiacidn de rarcas y otros medios de
identificacion sin necesidad de registic, se definen como actos de competencia desleal.

En Convenio Centroamericano para la Prateccion ae ia Fropiedad Industrial, enfoca la
competencia desleal desde un punlo de vista mucho mas estrecho que el del Codigo de
Comercio, en virtud que tiene por objeto impedir el uso de marcas, nombres
comerciales o expresiones de propaganda (slogans) como oojeto o medio para actos de

competencia desleal.
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Finalmente, la Convencién General Interamericana para la Proteccibn Marcaria y
Comercial, contiene normas reguladoras de la competencia desleal para suplir la
ausencia de ellas en las legislaciones nacionales de los paises miembros y abre las
puertas para que comerciantes domiciliados en alguno de, los Estados miembros
pueda plantear acciones de competencia desleal contra perscnas que en otro Estado

han infringido sus derechos.

2.7. Régimen internacional

Los inventores y mas aun, los que explotan sus <escubrimienics se han preocupado de
garantizar esta propiedad mediante acuerdo internacicnales, que se inician con el
Convenio de Berna de 1,883, revisado en Bruselas en 1,800, en Washington en 1,934,
en Lisboa en 1,956, en Estocolmo en 1,967 vy en Paris en 1,971 de acuerdo con los
terminos el ultimo texto sobre la proteccidén de la propiedad industrial “tiene por objeto
las patentes de invencion, ios modelos de uiilidad, los dibuiog o modelos industriales,
las marcas de fabrica, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o

denominaciones de crigen, asi como la regresidn de la competencia desleal.”S

La propiedad industrial, s& entiende en su acepcion mas arnpiia, y se aplica no sélo a la
industria y comercio propiarnente dichos, sino también a todes ios productos fabricados
o naturales; come vinos, granos, nojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas

minerales, cervezas, flores y harina.

% Espulgas Boter, Albert. Ob. Cit. Pag.8

34



En el marco europeo “existen dos convenios, de Munich y Luxemburgo, sobre patente

T MLz
\qensuugax )

N

europea y comunitaria, respectivamente, que crean una patente mas sélida que la

espafiola. Espafia se ha comprometido formalmente a adherirse a esos convenios por

lo que la legislacidon espafiola sobre patente debera ser modificada en hreve.

»36

Son dos los cuerpos de leyes gue tratan estz materia dentro del sistema de derecho

escrito de este pais: &l Convenic Centroamericanc para la proteccion de la Propiedad

Industrial, regula como ley iccal todo lo ralacionado con marcas, por una parte, y por

otra, el Cdédigo de Comercio que reconoce y tipifica tres formas especificas de

competencia desleal.

a)

b)

La tendiente a provocar confusion en &l mercado o en ciertos consumidores,
soborno de emnpleados para gue confundan a clientes, falsas indicaciones de origen
a calidad y falsa mencion de premiios, dar apariencia legitima a los productos del
infractor mediante violacién de medios usuales de identificacion de los productos o

servicios y propagacion de noticias falsas en perjuicio del competidor.

Las que provocan perjuicios a un Comerciante determinado, sin infraccion de
deberes contractuales con ef uso indebido a imitacibn de propiedad industrial,
descrédito de los producios o servicios, scbormne a empleados para causarle
perjuicios, obstaculizacién de ingreso al establecirnienic y comparacion directa y

publica de la calicad y precios de los productos;

*® lllescas, Carlos Eduardo. Ob. Cit. Pag. 87
% Ibid.
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c) Los actos que provoguen psarjuicios a un comerciante determinado, con infraccién de

contratos, violacion de la prohibicidn de no commpetir, sonsacamiento de empleados.

Ademas, existe un canasto del sastre, que se incluye dentro del concepto de
competencia desleal cualesquiera actos similares, encaminados directa o

indirectamente a desviar la clientele de otro comerciante.

2.8. Organizacion mundial para ia proteccidn de la propiedad industrial

En 1,883 se adoptd el Converiio de Faris para la Froteccion de la Propiedad Industrial,
primer tratado internacional de gran slcance destinado a facilitar que los nacionales de
un pais obtengan proteccion en otros paises para sus creaciones intelectuales mediante
derechos de propiedad iriielectual, a saber:

- Las patentes (invenciones),

- Las marcas, y

- Los dibujos y modelos industriales

El Convenio de Paris enird en vigor en 1,884 en 14 Estacdos; se establecié entonces
una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas como la

organizacion de las reuniones de esos Esiados.

En 1,886 entra en escena el derecho de autor con {a adopcidn del Convenio de Berna

AN

para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas cuyo objetivo era contribuir a que

]
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los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran proteccion internacional para el
derecho a controlar el uso de sus cbras creativas y a recibir un pago por ese uso,
aplicable a:

- Novelas, cuentos, poemas obres de teatro;

- Canciones, Operas, revistas musicales, sonatas y

- Dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitecténicas.

Como en el caso del Convenio de Paris, para el Convenio de Berna se creé una Oficina

Internacional encargada de llavar & cabo tareas administrativas.
g

En 1,893, esas dos pequefias oficinas s& unieron para formar lo que se denominarian
Oficinas Internacicnales Reunidas para la Proteccidon de la Propiedad Intelectual,
Organizacidén mas conocida por su sigla francesa BIRPI. Establecida en Berna, Suiza, y
con siete funcionarios, esa Organizacidn iue la precursore de la actual Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, es una entidad dinamica integrada por Estados
miembros, cuenta con 838 furicicriarios procedentas de 95 paises; su mision y mandato

estan en constainta evolucion.

‘A medida que fue aumentando la toina de coriciencia acerca de la importancia de la
propiedad intelectual, fueron camoiande tamoién la estructura y la forma de la
Organizaciéon. En 1,960, ias Oficinas se trasltadzron de Bemia a Ginebra para estar mas
cerca de las Nacicnes Urnidas y otros organismos internacionales de la ciudad. Diez
afios mas tarde y tras la entrada en vigor del convenio que establece la Organizacion

Mundial de la Propiedad Inlelecwial, las oficinas pasaron & ser la Organizacion Mundial
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para la Proteccidon de la Propiedad Intelectual, a raiz de una serie de reformas
estructurales y administrativas y de! establecimiento de una Secretaria para que rindiera
cuentas de las actividades de la Organizacién a los Estados miembros. En 1,974, paso6
a ser un organismo especializado del sistama de organizaciones de las Naciones
Unidas con el mandato especifico de ocuparse de las cuestiones de propiedad

intelectual que le encomendaran los Sstados misimbros de las Naciones Unidas™'.

En 1,996, la Organizacion Mundial para la Froteccion de la Propiedad Intelectual,
amplié sus funciones y demosud todavia mas la importancia de los derechos de
propiedad intelectuai en ia reglamentacion dei comercio mundial al concertar un

acuerdo de cooperacion cen la Organizacion Muriceal del Comercio.

Lo que en su dia condujo a los Corivenios de Faris y de Berna, el deseo de fomentar la
creatividad protegiendo las ooras dei intelecto, ha side &l motor de la labor de la
Organizacion y la de su predscesora en los dltimos 120 afies. Pero el alcance de la
proteccion y de ios servicics que proporconz la Grganizacion han experimentado un

auge extraordinario en esos afos.”*

Unicamente Costa Rica y Guaternala han ratificado el Cenvenio Cantroamericano para
la Proteccion de la Propisdac industriai, 10s cuwos wes palses que lo finmaron tienen
leyes propias, obsoleias y de piincipios de siglo. &l Salvador, a través de su camara

legislativa esta estudiando la posibilidad de ratificar el convenio.

% |llescas, Carios Eduardo. Ob. Cit. Pag. 129.
% http://www.wipo.int/index.ktmi es
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El citado Convenio Centroarnericana prascribe io siguiente. Sin perjuicio de lo prescrito
en las leyes penales de los Estados Centratanies, para los efectos de este convenio se
entiende por competencia desleal todo acto o hecho enganoso que como los que
contempla en el Articulo 66 se realice con la intencién d2 aprovecharse indebidamente
de las ventajas que otorgan las marcas, nombies comerciales y las expresiones o

sefales de propaganda en peijuicio del tituiar de las misivias o dei publico consumidor.

Para los fines del presente Convenio, constiiuira competencia desleal la realizacion por

cualquier persona ae actos como s siguientas:

a) Los que tengan por objeto dar a entender, ditecta ¢ indirectamente, que las
productos, mercancias o servicios que elabora o presta o con los cuales comercia
un empresario, pertenecen ¢ corresponcen ¢ son los que presta otro comerciante,
industrial o prestatarios de servicics, bien sea que el engafio resulte del uso indebido
o de la simulacion, sustitucidn o alteracidon de marcas, nombres comerciales,
expresiones o sefiaies de propaganca que se encuentren protegidos por este
instrumento, o de la imitacién de etiquetas, envases, recipientes u otras medios
usuales de identiicacibn o  diferenciacién  de  la  industria y el

comercio;

b) La utilizaciéon en las marcas, etjusias, erivases, recipientes o envolturas de falsas
descripciones de los producios, rmercancias o seivicios, mediante el uso de
palabras, signos u otros meadios que tiendan a engafar ai pibiico con respecto a su

naturaleza, calidad, utilidad, método de fabricacién, caracteristicas o valor;

()



c)

d)

La utilizacion er las marcas, etiguatas, snvaseg, recipiantes o envolturas, de signos
que hagan suponer la existencia de galardones. prernios, diplomas o medallas
otorgadas o concedidas a los productos, mearcancias o servicios, siendo falso el

hecho sugerido;

La reproduccién, aun parcial, de los elementos graficos o fonéticos de una marca

ajena, sin la autorizacién de su propietario;

La alteracion ¢ sustitucion de una marca, nombre Comesrcial, expresion o sefal de
propaganda, para dar la apariencia de propias ¢ mercancias, productos o servicios

ajenos;

El empleo de una marca, nompre comarcial, expresion o sefial de propaganda igual
o semejante a otra registrada z favor de distinta persona; sin el consentimiento de
ésta, en relacion con los productos, mercancias, servicios o actividades amparadas

por el registro;

El empleo de envases o de inscripciones que atribuyan apariencia de genuinas o
mercancias espurias o adulteradas, o i{a realizacién de cualquier falsificacion

que persiga el mismo fin,

La enajenacion o venta de marcas, nombres comerciales, expresiones o sefiales de
propaganda falsificadocs ¢ de productss, mercancias o servicios con marcas

falsificadas o fraudulentamenie imitadas;
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i) La enajenacion o venta de disefios, marcas, impresiones o sefiales de propaganda

v

iguales o confundibles con alguna ya inscrita, por sesparado de los productos,
mercancias, servicios, empresas © establecimiento a que se destina, sin

autorizacién del propietario;

j) La designacion de un establecimiento como sucursal, agencia o dependencia de
una determinada empresa que tiene registrado su riombre comercial conforme el

presente Convenio, sin serlo efectivamente;

k) Cualesquiera otros actos de naturaleza analoga a la anteriormente mencionados
que tiendan, directa o indirectamente, a causar perjuicio a la propiedad industrial de

otra persona o que implique una apropiacién o emplec indebido de la misma.

Las acciones que tengan por objsto obtener la rapresién de actos de competencia
desleal, pcdran ejercitarse por quien se considere peijudicado o por el Ministerio
Publico ante los Tribunales de Juslicia o zutoridades administrativas que, conforme las
leyes internas de los Estados Contratantes, sean compeientes para conocer de esta

clase de asuntos.

Entablada la accién de compeiencia desleal, el juez o autoridad a quien se ocurra podra
dictar, siempre que el acior owrgue caucion para aseguiar daios v perjuicios, aquellas
providencias cautelares que juzgue oportunas para preteger adecuadamente los
derechos del actor, del publico consumidor y de los competidores, incluyendo el
embargo preventivo a la incautacién de |z correspondiente mercancia, y para lograr la

suspension de los actos gue hayar dado iugar a la accidn ¢ el retoino de las cosas al

S



estado que guardaban antes de la comision de los actos de competencia desleal.

Los actos de competencia deslea! se sancionaran de acuerdo con lo previsto en el

Capitulo VIl del Titulo VI del convenio refarido

La sentencia o resolucion que declare la existencia de acics de competencia desleal
dispondra ademas de su cesacidn, las medidas necesarias para impedir sus
consecuencias y para evitar su repaticon, a3l como &l resarcimiento de dafios y

perjuicios cuando sea procedente.

Si los actos de competencia desleal son adamés censtitutivos de un delito, deberan
aplicarse al responsabie {as penas establecidas en ias ieyes internas de los Estados

Contratantes.

2.9. Analisis doctrinario

Propiedad industrial, es la que adqguigre el inventor o desculiridor con la creacion o
descubrimiento de cualguier producto relacionado con la industria, y el productor,
fabricante o comercianie con la creacion de signos especiales con los que aspira a

diferenciar ios resultados de sus trabajos de otros similares.
La propiedad industrial designa los decechos scbre diznes inmateriales que se

relacionan con la industria y con &l comercio: de una parle, os cue tutelan el monopolio

de reproduccion de los nuevos producics o prosedimientos que por su originalidad y
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utilidad merecen tal exclusividad; de ofra, las deromiracionas del producto o del

comerciante que sirven de atraccion y convocatoria para la clientela.

Los derechos de propiedad inteiectual son derechcs absolutos o de exclusion que
requieren, para su valida constitucion, la inscripcidn en un registro especial, relativo a la

propiedad en cuesiion. For oua parte, ¢l interés general axige que las concesiones
exclusivas de propiedad industrial no sean perpeiuas, v ello aeiermina que las leyes
concedan a los derechos citados un tiempo de duracién distinto segun las distintas
modalidades que distinguen a esta propiedad sspecial y temporal. Transcurrido el
tiempo de existencia legal, caducan Jos derachos, la caducidad puede resultar por
efecto de otros mictivos, como fa faita de payo de as arualidades o cuotas

correspondientas, el no uso por el piezo gue iz ley determine en cada caso y la

voluntad, por ende, de los intaresados.

Las modalidades de propiedad industrial son fas siguientes: derechos que recaen sobre
las creaciones industiiales, como patenies, incdeios de uiidaa y rmodelos y dibujos
industriales y artisticos. Mediarite ias citadas creaciones, enviauece el actuar humano,
para convertirio en mas facil, eficaz o répido, patentes y modelos de utilidad o se
solucionan problemas de disefic, como en el caso de los dibujos industriales y

artisticos.

Por ultimo existen los derachios gue recaen sobre los signas disiiniivos de la mercancia,

del origen del producto ¢ cel vendeaor, que no reoresenian creacién industrial alguna y

[
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son simples medics de identificacién frene al slblico adquirent2, como la marca de un

producto o servicio, un nombre comercial ¢ el rétulo da un estabtecimiento.

Proximo al campo de la propiedad intelectual se encuentra el conflicto que plantea la
competencia desleal, que defiende bienes inmaterizles, aunque no afecte a su régimen

juridico.

La propiedad industrial, que se centra en el ambito de la industria, ha de distinguirse de
la propiedad intelectual, que tiene por objelo las creaciones liferarias y artisticas, las
cuales corresponden a su au:or por el mismo necho de haberias creado, sin que se

requiera, para ello formalidad alguna.

En materia de propiedad industrial, en e orden internacional, fue fundamental el
Convenio de la Union de Paris de 20 da marzo de 1,883, revisado en distintas
ocasiones, v ai Acta de Estocolmo de 1,867, completado & su vez por el Acuerdo de

Estrasburgo de marzo de 1,971,

En lo que atafie a las maicas y coniorme los principios recicres de derecho comunitario,
se establece un régimen dnico ce concesivnes para sliminar en la Unidn Europea el
efecto desviacionisia que pudiera derivarsa de los titulos nacionaies de proteccion. Asi,
herederos dei Convenio de Munich de 1,975, nunca aplicado, el reglamento de 1,986
sobre control aduanero, concebido para confiscar todo producto procedente de terceros
Estades que imiten marcas de la comunidad europea, v el Acuerdo de Luxemburgo de

1,989; los cuales soti parte importane del Regismenio del Consegjo de 1,993.

44
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3. Propiedad industrial

Es de manifiesto algunos autores se refisren a la propiedad industrial de la manera
siguiente: “entiéndese por tal la que recae zoors el use de un nombre comercial; marcas
de fabrica, de comercio y de agricultura; dibujios y modelos industriales, secretos de
fabrica y patentes ae invencidon (v.). La ley protege el derecho exclusivo de quien
ostenta a su favor aquellos uscs, defendiéndolo frentz a terceros y frente a toda

competencia desleai.”®

Para otros autores es "ia que adquiere por s mismo &t inventor o descubridor con la
creacion o descubrimiento de cualguier invenic relacionado con la industria; y el
productor, fabricante o comerciante, con la creasion ds sighos sspeciales con los que

aspira a distinguir de los similares los resultado de su trabajo.” *°

En algunas iegisiaciones y pare ciertos autores, &l derechio industrial no es sino “el
derecho del tracajo (v.), sin duda porcue éste adquiiié su desarrollo con la
industrializaciornn de @ produccion. Sin ambaigo, gare oires autores, el Derecho
industrial presenta mayor ampitud, poerguea comprende no 30lo las relaciones laborales,

sino que también afecta a las comerciales y a |a produccién misma, regulandolas para

% Ossorio, Manuel. Diccionario de gizrcias noliticzs urdices v socisles, Pag. 785
0 Cabanelias de Torres. Diccionario juridico elemental. fag. 325
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impedir los abusos de una parte frente a la oira y. sobre toda, para defender el interés

de la comunidad.™’

La legislacion guatemalteca nc define ia propiedad industrial, unicamente la describe
como el objeto regulador er la iey, v se encuentra regulado en el del decreto 57-2000
de la Ley de Propiedad Indusuial en el "Asticu.o uno indica Esta ley tiene por objeto la
proteccion, estimulo y fomento a ia creatividad intelectual que tiene aplicacién en el
campo de la industria y el comercio vy, en particular, lo relativo a la adquisicién,
mantenimiento y proteccicrni de los signos distiniiyosg, de las patentes de invencion y de
modelos oe utilidad y de los disafios indusiriales, asi como ia proteccion de los secretos

empresariales y disposiciongs reiacicnadas ¢ &l combeate ce la compeiencia desleal.”

Por aparte dentro de las esferas de la progiedad intsectusl que abarca son: “derecho
de autor y derechos coniexas, los arlisias migérprates o ejscutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de rawodaifusion; marcas incluye marcas de servicios;
indicaciones geogréficas incluye indicacionas e origen; dioujos y modelos industriales;

patentes incluye la preservacion de los vegetales; esquemas de trazado; y informacion

342

[N

no divulgada incluye secretos comercisles v daios 68 praehzs.

En lo que se refiere a ios paises en desairallo, el pericde gensral de transicion era de

cinco afios, es decit, hasta e 1° de enero de 2000, Adamas, el Acuerdo permite a los

' Ossorio, Manuel. Ob. Cit. Pay. 306
“2De Lausanne, Rue. Organizacisn Mundial del Cemercio. Fag. 1.
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paises en proceso de transformacion de una econemia de planficacion central en una

economia de mercado que aplacen la aplicacisn, =i cumplen determinadas condiciones.

Al

aplicar normas especiales dz ftransicion, st un pais en desarrollo no otorga

proteccién mediante patentes de productcs a un determinado sector de tecnologia -

especialmenie, las invenciones da wroductes farmacéuticos o productos quimicos

agricolas- no garaniiza en lz facha genaral de anliacion del Acuzrdo.

Los tres principales elementos del Acuerds son los siguienies:

a)

Normas, con respeclo a cala uno & ies princgales seciores de la propiedad
intelectual que abarca el Acuercs sobrs 1os Asgecing ae 08 Darechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comearcic, éste establece las normas minimas de
proteccion que ha de prever cada Miembro. Se cefine cada uno de los principales
elementos de la proteccion: la materia que ha de protegarse, los derechos que han
de conferirse y las excepcinngs permisinies g esos aerachos, y la duracion minima

de la protecciori.

E! Acuerdo establece asas norinas exigendo, an primer lugar, que se cumplan las
obligaciones sustantivas estipuladas en .0s principales convenios de la Organizacion
Mundial para la Froteccidn de la Frepiadaa Wneleciai €l Convenio de Paris para la
Proteccion de ia Propiedad Industrial, e Convenio de Paris y el Convenio de Berna
para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, e! Convenio de Berna, en sus

versiones mas recientes. Con excepeior de las disoosiciones del Convenio de Berna

47
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sobre los derechos morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos
Convenios se incorporan por referanciz al Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Relacionados con el Comarcin y se convierten asi en
obligaciones para los paises Miembres de dicho Acuerdo. las disposiciones
pertinentes figuran en el parrafo uno, en el Articulo dos y en el parrafo uno en el
Articulo nueve dei Acuerdo, que se refieran, respectivamente, al Convenio de Paris

y al Convenio de Berna.

En segundo lugar, el Acuerdo, afiede un nimero susiancial de obligaciones en
aspectos qua i0s convenios anles existentes no tratan o tratan de modo que se
considerd insuficiente. Asi pues, a vecas se lama al Acuerdo sobre los ADPIC el

Acuerdo de Berna y de Paris ampliado.

¢) Observancia: £l segundo principar conjurio de disposiciones se refiere a los
procedimientos y recursos internos encaminados & lz observancia de los derechos
de propiedad intelectual. £n &l Acusrco se esallecen aljuncs principios generales
aplicables a todos ios procedirientos de observancia de los DPI. Ademas, contiene
disposiciones sobre procedimientos v recursos civiies y administrativos, medidas
provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y
procedimienios penales, en {as quz 52 especifican con cierio detalle los
procedimientos y recursos que deben axistiv para que s ttulares de DPI puedan

efectivamente fhiacer valer sus deresinos.
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d) Solucién de diferencias: En virtud del Acuerdo, las diferencias entre miembros de la
Organizacion Mundial del Comercio  con respecto al cumplimiento de las
obligaciones en la esfera de los ADPIC guedan sujetas el procedimiento de solucion

de diferencias de la misma.

Conviene divicir la propiedaa industrial en aos asieras wrincipales: Una de ellas se
caracteriza por la proteccion de sicnos disfintivos, en particular marcas de fabrica o de
comercio basicamenle eri ic cuai s2 aistingan i0s bienes 0 servicics de una empresa de
los de ofras empresas, e indicaciones geograficas identificando un producto como
originario de un lugar cuando una determinada caractaristica de’ producto es imputable

fundamentaimente a su origen gesorédico.

La proteccion de esos signos aistntivos tene por finauidad estimular y garantizar una
competencia leal y proteger a los censumidores, haciendo que puedan elegir con
conocimiernito de causa eiire diversos preductos o servicos. La proteccion puede durar

indefinidamente, siempre que e! sig o en cuestidn siga sienco distintivo.

Otros tipos de propiedad inqustia! se proteger. fundamentaimente para estimular la
innovacion, la invencion y ia creacién de ecnologia. A esta cetegoria pertenecen las
invenciones (protegidas por patenies), los dibujus vy modelos itaustriales y los secretos

comerciales.
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El objetivo social es proteger los resultados ve las inversionas &n 2l desarrollo de nueva
tecnologia, con el fin de que hays incentivos y medios para financiar las actividades de

investigacién y desarrollo.

Un régimen de propiedad intelectual efectivo deke también facilitar 1a transferencia de
tecnologia en forma de inversionaes extranjeras direciss, empresas conjuntas vy

concesion de licencias.

La proteccion suele prestarse por un plazo determinado. hatitualmente 20 afos en el

caso de las palentes.

Si bien ios objetivos sociales fundamentales de la proteccion de la propiedad intelectual
son los indicados, cabe también sefialar que los derechos exclusivos conferidos estan
por lo general sujelos a una serie de linuiaciones y exuepoiones encaminadas a
establecer el equilibrio requerido entre los legitimos intereses de los titulares de los

derechos y de los usuarios.

Asi misnio [o regula la Constitucion de ia Repiblica ¢e de Guaiernala en el "Articulo 43.
Libertad de industiia, cemercio y irabajo. S& reconoce 1z liberlad de industria, de
comercio y de frabajo, salvo las limvlacicnes gae por 1molivos sociaies 0 de interés

nacional impongairi 125 leyes.”

El Cddigo de Comiercio Decreto 2-70, regula ioz principios mercantiles en el “Articulo

669. Buena Fe guardada Veroaad Sabida™
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3.1. Antecedentes

La Constitucion Politica de la Repliblica de Guafemaia reconoce y protege el derecho
de libertad de industria v comercio, asi como el derecho de los inventores, como
derechos inherentes a ia persona humana, garantizando a sus fitulares el goce de la
propiedad e«clusiva de sus creaciones, de conformidad cor la ley y los tratados
internacionales de los cuales Guatemala es parte. En el Articule 41 se define lo relativo
al derechio de propiedad y en e Ariculs 42 ic relative & los derechos de autor o
inventor. Asimismo &l Articulo 46 establece la preaminencia cel derecho internacional

sobre el derecho intarno.

El “Articulo 41 de la Constitucion Poliiica de la Repdbiica de Guaiemala, establece. Por
causa de actividad o delito politico no pueade limiarse el derecho de propiedad en forma
alguna. Se prohibe Iz confiscacién de pisias y @ inposicitn de mulias confiscatorias.

Las muftas en ningun caso podran excader del valor del impuasto omitido”.

‘ 1oce el derecho ce aulor y e derecho ce inventor; los tilulares d [

Se reconoce el derecho ce aulor y €l derecho ge inventor; los titulares de los mismos
gozaran de la propiedad exclusiva de su oora o invento, de conformidad con la ley y los
tratados internacionales reguiado en ei Adticulo 42 de la Constitucidn Politica de la

Republica dz Guatemaia.

El “Articulo 46 de la Constitucidn Politica de fa iteputlica de Guatemala, estipula Se

establece el principic general de que en maleria de dgerechos humanes, los tratados y
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derecho interno”.

Por Decreto No. 33-98 del Congreso de la Rapiblica, puklicado an ef Diario Oficial el 21
de mayo de 1,998 vy vigente a partir dei 21 de junio del mismo afio, se aprobo la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, cusieo nommativo de ocden publico e interes
social que tiene por objeto la proteccion de los derechos de los autores de obras
literarias y artisticas, de los artistas intérpretes o ejecutantas, de los productores de
fonogramas y de los organismios de ragiodifusién.  Esia normativa sustituye la
legislacion anterior que Unicamente sobre darachio de autor se encontraba vigente por

el Decreto No. 1037 del Congrasy de & Republica, aprosado ¢n 1,554,

Dicha ley tiene su fundaimento wambien en ias obligacivnies de Guatemala a nivel
internacional, como parde del Ceivvenio de Bema para fa Proteccidn de las Obras
Literarias y Artisticas, de la Convencidn infernaciona: suors la Protaccién de los Artistas
Intérpretes ¢ Ejecutantes, los Froductcrzs de Fonograimas y los Organismos de
Radiodifusién, del Convenio para la Proteccién de ios Productores de Fonogramas
contra fa Reproduccion no auforizada de sus Fonogramas y del Acuerdo sobre los
aspectos de log Derechos de Progiedas inleieclual Relacionsdos con el Comercio
(ADPIC), instrumentcs internacionales que han sidc aprobedos y ratificados por el

Estado de Guaiemaia.

Ademas de dichas legislaciones exisie el Corvario Ceniroamericanc para la Proteccion

de la Propiedad Industrial, sprobaco por Decrsto harmero 26-73 del Congreso de la
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Republica, asi como también la Lay de Patentes de invancién, Modelos de Utilidad,

Dibujos y Disenos Industriales {Decraio Ley Namero 152-85).

Sin embargo, se considerd gque dichas leyes no respenden adecuadamente a los
cambios resultantes del desarrollo industrial de! comercic internacional y de las nuevas
tecnologias, motive por @l cual se integrd & rédgiman juidico la Ley de Propiedad
Industrial. Dicha ley coitiiene el conjunts ge narmas que permiten que los derechos de
propiedad industrial sean real y efectivamenta reconocidos y protegidos de acuerdo con

las exigencias aciuales.

La necesidad de revisai la anierior layisiacon sodre @l tema, resulta evidente
tambien si se wma en cuenla e interés ael Estaco de Suatemala, en fortalecer la
proteccion de los darechos de propiedad intelectual marifestada en la Declaracién
Universai de Derechos Humanos y en la incorporaciéni de dos normas en la
Constitucion Politica de ta Rapublica de Guaternala, e 1885 relativas a la proteccion de
estos derechos; la primera gue ncca gue el derscho  de  autor constituye un
derecho fundamenial del hombre y que s dtuiaies de 05 misinos gozaran de
la propiedad exclusiva de su clbra de conformazad con la ey y los tratados
internacionaies reguiado en el Articuio. 42. ¥ la segunda que establece que las
disposiciones de los conveiios y bratados intemacionass suscritos por Guatemala
en relzcion a Derechos HAurnznoes, tenan preamicencia  sobre  las  normas  del
derecho interno reguiado en el Articwo. 46. va incorporacdn e estas normas

planteaba entonces, corno un principio slemantal de justicia social, la necesidad
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de establecer una mayor y méas efeciiva proteccidn 2 sgios derechos por parte del

Estado.

Luego de haber transcurrido mas e dos ancs de vigencia de @ Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos, las experiencias acumuladas rusiercn en evidencia la
necesidad de ampiiar, eciarar y 2 &:Guios Casis Comegir aiyunas de sus disposiciones,
no solo para que su aplicacidr resulle an benalicio de l0s autores v titulares de los
derechos respectivos, haciendo cue éstos sean real y efectivamente reconocidos y
protegidos, sino también para gue @ misma se encuenltie al nivel de las exigencias
actuales Imnpuestas por el dezarrgio de las nuevas tecnologias disponibles para la
difusior de las ooras. Lo anierior motivo gus e organisimo ejecutivo promoviera la
aprobacidn ae un conjunlo de relormeas a la ragncionada gy, ias cuales se encuentran
contenidas en el Decrews N2 58-2000 del Songraso de la Repubiica, aprobado el 31 de

1A

agosto del afo 2,640 y en vigencia desde &l 1° de neviermnbre del imismo afo.

La ley en mencién reconoce e cabeza dat avior, un conjunto de facultades de indole
moral, derecho a ser mencionade couind autdr, a qus ia obia rio sufra slteraciones ni
modificaciones, y pairimionial dercchc a aulcrizar gue tercerss reproduzecan la obra
protegida, la districuyar, la comerciaican, comuniguan al publico en cualquier forma o
aprovechen en cualquiera forma; reconoce determinalas excepciones a esas

facultades, copia privada, cop.a para conser/a’ gjenplares en bidliotecas, derecho de

cita, fija en 75 arfios el plazo ae vrotsccion vara todzs ‘a3 calegonas de obras en cuanto
a las facultades patiiion:ales s¢ reiiere; equipara 10s prograinas de compuiacién a una

obra literaria, a efecios de su proieccion con algunas disposiciones especiales; contiene
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un grupo de normas relativas & las cbras audiovisuales v, asirismo, regula en forma

apropiada los diferentes confratos ralzatives a astes derechos.

Pero principalmente, a partir de la vigencia de las reformas recientemente aprobadas
por el Congreso de la Republica, en esta materia aplicara un nuevo régimen de
organizacion, funcionamienio v fiscalizacion de ias scciedades de gestion colectiva; un
conjunto de normas detalladas relaiivas a cbiener por la via judicial medidas cautelares
por parte de l0s agraviados, incluyandn las llamadas medidas en frontera y también, a
aplicar para el caso de acciones civiles el procec:miento del juicio oral en ta forma que
lo regula el Codige Precesal Civil v Mercantil v la posibilidad gue, cuando las partes
involucradas asi o acusrden, puedan someier @s dre'encias a los procedimientos

alternos de solucién ae contormidad conia Lav aa Aroitraie acwualmente en vigor.

En el tema de las acciones penales la ey sulabisce la accidn pablica en el caso de
delitcs contra los derechos ce auor y derecnos conexes y lambién, contempla la
obligacion del Fiscal General de la Replblica Jde crear y organizar una fiscalia especial
que conozca y asuma con exclusividad 1 responsabididad de la investigacion y

persecucion de los delitos contra tos derachos de propiedad inlelectual.

3.2. Derechos de propiedad indugirial en Guatamala

De conformidad con ta Constitumdn iFolitea e e Rapabica, &l igual que respecto a los
derechos de auior, se reconoce el deresna cel inventor come un derecho fundamental

de la persona humana y se establece que les titulares de los rnismos gozaran de la
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propiedad exclusiva de su nvento de cosformicad con la ley vy los tratados
internacionales regulado en al Articuin 42, Asimismo, en el Articulo46 de la
constitucion, describe gue en malteria de darsuhos numanos as disposiciones de los
convenios y tratados internacionaies suscritos por Guatemalz tienen preerninencia

sobre las normas de derechna intermno.

Cabe mencionar asimismo oiras noftmas de jarargdia undamental intimamente
relacionadas directa ¢ indireclarmante con os derechos de propiedad industrial, como la
que establece gue ei régimen econdinico v socal da le kepuwiica, mismo que se funda
en los principics de justicia scctal en el Articulo 118 de la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala; que es cbligacidn fundamanial del Estado, entre otras,
promover & desarrolic econdmico de la nasién, estirmwianao la iciativa de actividades
agricolas, pecuarias, industriaues, wiisicas y de olra nawialeza, la defensa de
consumidores y usuarios en cuanito a ia pesanacion de s calided ce los productos de
consumio interno y de exportacion v crear ias condiciones adecusdas para promover la
inversion de capitales nacicnales v extransies, og conformicad en el Articulo 119,

literales a), i), y 1) dai imismoe cuerpo legal.

Como resuliado de un esfuerzo iniciacs a tnaws del aho 954, conjuntamente entre el
Ministerio de Econoniia, el Registio oz ia Proneoac intelecius, & Grganizacion Mundial
de la Propiedad Intelectuz: (O, 1l secreiarfe de  Infegracion  Econdmica
Centrcamericana (SicCh) y represanianies de diverscs seciores privados, se impulso
la aprcbaciéon por parte dal Congrsso de la Republica d2 una Ley de Propiedad

Industrial, gque reuniera en un solv cueipe lega: @s disposiciones sobre la adquisicion,



distintivos, las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios industriales, que

definiera y regulara la represion de los actos de competencia desleal, incluyendo la
proteccidén de los secretos industriales o empresariales y que estableciera, asimismo,
procedimientos que permitieran implementar y ejecutar medidas eficaces para la

proteccidn contra las infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Dicho proceso produjo la aprobacién, el 31 de agosto de 2,000 de la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto No. 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, con
vigencia a partir del 1°. de noviembre de ese mismo afio. Cabe destacar como las

principales caracteristicas de la nueva ley, las siguientes:

- En materia de marcas y signos distintivos, se contempla una normativa que protege
las denominadas marcas notorias, categoria que hasta la fecha no habia recibido en

nuestra legislacién un adecuado tratamiento;

- Se establece la posibilidad de registrar marcas tridimensionales y de demandar la
cancelacién de un nombre de dominio, cuando el mismo corresponda a un signo
distintivo y su uso pueda causar confusién o un riesgo de asociacién en el

consumidor;

- Seregula la posibilidad de registrar marcas colectivas y marcas de certificacion;
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subdivisién de las indicaciones geograficas, pero exclusivamente de aquellas que
sean procedentes de este pais, asignando la titularidad sobre las mismas al Estado
con la posibilidad de que el 6rgano de administracién, en que participa el Registro de
la Propiedad Intelectual, autorice su utilizacién por terceros siempre y cuando se

sujete a la normativa especifica y a los reglamentos que en cada caso deberan

aprobarse;

En materia de patentes de invencion se admite por primera vez el patentamiento de
variedades vegetales y de productos farmacéuticos y agroquimicos, anteriormente

excluidos de este tipo de proteccion;

Se desarrolla la normativa aplicable a la proteccion de los modelos de utilidad y de

los disefios industriales;

Se contempla un grupo de disposiciones relativas a los actos de competencia
desleal y, entre ellas, aquellas que se refieren a los secretos empresariales y a
aquellos actos que constituyan infraccién de los mismos, incluso cuando se trata de
informacion no divulgada o datos de prueba proporcionados a la autoridad
administrativa a fin de obtener las licencias sanitarias previas a la comercializaciéon

de productos farmacéuticos y agroquimicos;
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En todas las categorias de derechos cubiertos por la nueva ley, se han previsto
procedimientos de registro modernos y 4giles, tendientes a beneficiar a los

interesados en la pronta concesion de los registros correspondientes;

Se incorporé un conjunto de normas relativas a la observancia de los derechos de
propiedad indusirial que van desde la posibilidad de obtener medidas cautelares por
parte de los agraviados, incluyendo las llamadas medidas en frontera, pasando por
el establecimiento del procedimiento del juicio oral para ventilar las acciones
reparatorias y reivindicatorias de naturaleza civil, hasta la posibilidad que, cuando
las partes involucradas asi lo acuerden, puedan someter las diferencias a los

procedimientos de solucién de conflictos de acuerdo con la Ley de Arbitraje;

En materia de acciones penales se establece [a accidn publica en el caso de delitos
contra los derechos de propiedad industrial, se ratifica la obligacion de que el Fiscal
General de la Republica cree y organice una fiscalia especial en materia de
propiedad intelectual y, asimismo, se rmodifica en el Codigo Penal la tipificacion de
conductas delictivas que atenten contra dichos derechos en forma acorde a las

disposiciones sustantivas de la mencionada ley.

3.3. Limitaciones a ios derechos

Siendo que una de las caracteristicas de ios derechos de propiedad intelectual es que

los mismos, como todos los derechos, no son absolutos, el nuevo régimen legal
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guatemalteco admite para cada categoria de derechos excepciones que permitan
adecuado balance entre los justos intereses de los titulares de los mismos y los

importantes intereses de la colectividad.

Efectivamente, la Ley de Propiedad Industrial prevé expresamente aquellos casos en
que los derechos exclusivos que se conceden a los respectivos titulares no pueden
oponerse a determinados actos realizados por terceros sin mediar autorizacion. Dichos

casos se contemplan en las siguientes disposiciones.

a) Registro de la Propiedad Intelectual: “Sin perjuicio de los requisitos especiales
establecidos para casa caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y
cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los Articulos 61y 62 del

Cédigo Procesal Civil y Mercantil” (Articulo 5 de la Ley de Propiedad Industrial).

Todas las solicitudes y demés gestiones administrativas que se presenten de acuerdo
con esta ley, deberan ser tramitadas y resueltas por el Regisiro (Articulo 6 de la Ley de

Propiedad Industrial).

En la primera gestion que se realice, debe acreditarse la personeria de quien
representa al solicitante. Cuando el solicitante o i titular de un derecho de propiedad
industrial tenga su domicilio o su sede fuera del pais, debera ser representado por un

mandatario domiciliado en Guatemala, quien debera ser abogado colectivo activo.
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todos los asuntos y acciones relacionadas con la adquisicién, mantenimiento y
proteccion de los derechos hormados adquisicidbn, mantenimiento y proteccién 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

considerara investido de ellas por ministerio de la iey.

En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podra admitirse la actuacion de

un abogado como gestor oficioso del interesadc. No obstante, no se podra rechazar la

actuacion de un ahogado como gestor oficioso en los siguienies cases:

a) En la presentacion y contestacién de posiciones;

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 registre y rencvacion de signos distintivos.

En todo caso, el gestor oiicioso debera 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 sera necesario prestar garantia si el gestor ha presentado y
mantiene vigente una fianza extendida por una entidad afianzadora legalmente
autorizada y emitida a favcr del Registro, que cubra sus responsabilidades como gestor

oficioso por el monto que fije ei regiamento de esia ley.
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solicitudes o registros, siempre que la modificacidon o correccidén fuese la misma para

todos ellos.

Asimismo, podra solicitarse mediante un Unico pedido la inscripciéon de enajenaciones
relativas a dos o mas solicitudes o registros, siempre gue el ensjenante y el adquiriente
fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposicién se aplicara, en lo pertinente, al a

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

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

numero de solicitudes o titulos afectados.

Salvo aquellos casos en quea expresamente se establezca lo contrario, los plazos

establecidos en esta ley son imprcrroganles.

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 algun derechio a favor de tercero. La inscripcidon procedera solo si
consta el consentimiento de éste por escrito con fiema legalizada, regulado en el

Articulo diez de la Ley de Propiedad Industrial.
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Los efectos de la declaracién de nulidad absoluta de una patente o de un registro, se
retrotraeran a la fecha de la solicitud respectiva, sin perjuicio de las condiciones o

excepciones gque 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 emplazariento del demandado, al plantearse la accidn de anulabilidad, el
titular legitimo tendra derecho a reivindicar ei signo distintivo, invencion o disefio, asi
como también a que se le indemnice por ics dafios y perjuicios que se le hayan

causado por el demandado.

Salvo aquellos casos en los que se establezca ui plazo especifico, las solicitudes que
se presenten de conformidad con esta ey, se terndran por abandonadas y caducaran de
pleno derecho cuando el interesado no cumpla con o que se le ha requerido por el
Registro, esto, 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 prelacidén y

de oficio al archivo de la soiicitud, sin necesidad de declaracion alguna.

Contra las resoluciones definitivas del registro podia interponerse el recurso de
revocatoria, que se interpondra y tramitaré en ia forma que determina la Ley de lo

Contencioso Administrativo.

El solicitante podra en cualquier momento del procedirniento, maodificar su solicitud para
restringir el amoito de proweccién solicitado y para corregir errores que contenga la

solicitud inicial o los documentos anexos a la inisma. La modificacidon debera ser
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solicitada por escrito con firma legzalizada por notario, a la cue se debe acompafiar el

comprobante de pago de la tasa correspondiente.

“El solicitante podra desistir de su solicitud en cualquier momento del procedimiento,
mediante peticion escrita con firma legalizada por notario. Una vez aprobado, el
desistimiento de una solicitud surtira efectos desde su presentacion en el registro y no

dara derecho al reemboiso de ias tasas que se hubieren pagzsdo”.

El desistimiento de una solicitud termina el procedirmiento administrativo, produce la
extincién de los derechos due se oiiginaron desde |a fecha de presentacion de la misma

y tendra como corisecuericia el archivo del expedienta.

La invencion objeto de una solicitud desistida pasara al dominio publico, siempre y
cando haya sido publicada de conformidad con esta ley” (Articulo 15 de la Ley de

Propiedad Industrial).

3.4. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

El Reglamento tiene por objelo desarrollar los preceptos normativos contenidos en la

Ley de Propiedad industrial, Decreto Numero 57-2000 del Congreso de la Republica y

las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa

responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.
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Son aplicables al presente Reglamento las definiciones contenidas en el Articulo cuatro

de la Ley de Propiedad Industrial y 1as siguienies:

Arancel: el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables

por el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial.

Clasificacion de Diseiics: la Clasificacidn  infernacional de Dibujos y Modelos
Industriales, establecida por el Arreglo de l.ocarno del 8 de octubre de 1968, con sus

revisiones y actualizaciones vigentes.

Clasificacién de Patentes: la Clasificacién Internacional de Patentes, establecida por el

Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo ue 1971.

Clasificacion de Productos y Seivicios: la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio

de 1957.

Convenio de Paris: el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
segun el texto adoptado conforme el Acta de Estocolms del 14 de julio de 1967.
Ley: la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-Z000 del Congreso de la

Republica.

Cuando la solicitud fuere presentada por dos 0 mas personas, éstas designaran un

representante comun en quien unifican su persorieria. Si nc se hiciere tal designacion,
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se considerara como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en

la solicitud.

Para facilitar la comunicacion con el Registro, el solicitante podra indicar en su solicitud
otros datos, tales como diraccion fisica, de correo electronico, numero telefénico y/o

numero de facsimile.

De toda solicitud y documentos que se presenten deberan adjuntarse una copia para
efectos de reposicidon y tantas copias adicionales cormno partes deban ser notificadas. Se
exceptia de esta disposicidn las solicitudes de patenies, en cuyo caso aplica lo

establecido en el articulo 105 de ia Ley.

De toda resolucion o edicto que se emita debera conservarse una copia para efectos de

reposicion, que podra obrar en soporte magnético.

Las solicitudes se presentaran en ios formularios qua el Registro ponga a disposicién de

los usuarios.

El registro notificara sin necesicad de gestion de parte, todas aquellas resoluciones en
las que ordeno la realizacion de un acto, en las que requiera la entrega de un
documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesguiera de las formas
siguientes:

a) En la sede del Registro;

b) En el lugar sefialaco por €l sciicitante para recibir notificaciones;
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c) Por medio de notario; o hau c.
d) Por correo certificado a costa del interesado.
En todo caso se tendran por bien hechas las notificaciones que se practiguen en el

lugar sefalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de direccion para tal efecto.
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4. La incongruencia de la reforma de los Articulos 177 y 177 Bis de la Ley de

Propiedad Industrial

Un procedimiento democratico avanzado cormno el que configura en la Constitucion
guatemalteca determina que el ordenamiento esté sometido a un proceso constante de
revision. La progresiva conquista de niveles de bienestar social mas elevados es
concebible, en un marco legal de respeto a los derechos fundamentales, sin un paralelo
avance en materia de seguridad industrial e intelectual, pilares indisolublemente unidos

del concepto mismo de estado de derecho.

En este contexto, la preserite reforma se enmarca en la incongruencia de un Articulo
que no explican tanto su relativa extension como la variedad de cuestiones que en ella

se abordan.

Al contener contraidas obligaciones internacionales, especiaimente en el ambito de la

armonizacién juridica iniernacional, gue exigen aaaptaciones.

Por otro, la experiencia aplicativa de las normas nacionales e internacionales han ido
asentando en evidencia algunas carencias o desviaciones gque es preciso tratar de
corregir. Y, en fin, la cambiante realidad sociai daterrnina el surgimiento de nuevas

cuestiones que han de ser abordadas.
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Obedece a una incorrecta interpreiacién de la ley, en la cual se ven reflejadas la
deficiencias de nuestros legisladoras, creando con ello confusion entre las leyes ya

establecidas.

4.1. Analisis del Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial

El “Articulo 177 de la Ley de Fropiedad Industrial, establece Cuando sea exigido por
autoridades competentes, como condicion para aprobar la comercializaciéon de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas
entidades quimicas, la presentacién de datos de prueba u otros no divulgados cuya
elaboracion suponga un esfuerzo considerable, se protegerén esos datos de prueba u

otros no divulgades contra todo use comiercial desleal y contra toda divulgacion.

La persona individuai o juridica gue se vea afeciada por actos de uso comercial desleal

podra emplear los rmecanismos judiciaies existeries.

Se exceptuan de la obligacion de no divuigar daics de pruebas u otros no divulgados

los siguientes casos:

a) En productos farmacéuticos, cuando sea riecesario proteger la seguridad en el uso
de los mismos, la vida o la salud, en casos de emergericia nacional declarada o para
asegurar el adecuaco abastecimiento de medicamentos ¢ para impedir practicas
declaradas anticompetitivas, salvo cuando se adopten medidas para garantizar la

proteccion de los datos contra todo uso comercial desieal.

70

55
)

0>
»

w
™
o
=3
m
=
=
=
=

RACENT)
~_ 5711208
TSNS g

S,

P
N

§
2
=
=
>



TS TN

o C‘ﬁloJ.‘:VJ\

b

0
%
%X

w
o
o
>
"
put
=
£
=

LY

o
" 5791008

o
4,

b) En productos quimicos agricolas, cuandc sea necesario asegurar la nutricion
seguridad alimentaria de la poblacién; en casos de emergencia nacional declarada o
para proteger la seguridad en el uso de los mismos, la salud o la vida humana,
animal o vegetal, o bien para evitar dafios graves al medio ambiente o para impedir
practicas declaradas anticompetitivas, salvo cuando se adopten medidas para

garantizar la preteccion de los datos contra todo uso comercial desleal.

Como se puede aprecisr en el Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial no tiene
tres literales, consta unicamente de dos. El prirnero se refiere a la excepcion de no
divulgar los datocs de prueba cuarco sean productos Jarmacéuticos, cuando se proteja

la vida y salud de los habitantes en casos de ameigencia nacional.

El segundo literal se refiere & ia excepcion de no divulgar los datos de prueba, cuando
se refieran a productos guimicos agricolas cuando sea necesario asegurar la nutricion o
seguridad alimentaria de la pobiacion cuande haya eémergencia nacional, protegiendo la

salud o la vida humana animal o vegetal, acemas para evitar dafios al medio ambiente.

4.2. Analisis def Articulo 87 del Decreto Wamers 11-2006 del Congreso de la

Republica de Guatemala

El Articulo 177 de la Ley de Progiedad Industnial, fuz reformado por el Articulo 67 del
Decreto Nimero 11-2006 del Congreso de la Renublica de Guatemala, pero en ésta se
lee que se reforima e literal ¢} del Aridcuic 177 de la wey de Frepiedad Industrial, cuando

ese precepto legal no tiene liieral ¢).
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tanto la reforma es nula ipso jure.

Del analisis se entiende que la reforma es dirigida a la literal ¢) del Articulo 177 Bis de la
ley citada; por lo que de lo anterior se desprende que hubo error en la publicacion en el

Diario Oficial, porque esa reforma correspenderia af Adiculo 177 Bisy no al 177.

De lo anterior se desprende que el guatemalteco que desee comercializar un producto
nuevo debe hacerlo ccaiorrne la autorizacién de cinco afios después de dicha
aprobacién. En este sentido se coniercializara el procucto cinco afios después, lo que
beneficia al fabricante origihal porgue tendra cirico ariog para comercializar la medicina
genérica, cuando es producto nuevo o se le ha agregado algun ingrediente, con

respecto a los productoras que la hari fabricado no coire plazo alguno.

El Articulo 67 del Decreto numero 11-20086 del Congreso de la Republica, literaimente
establece “Se reforma la ligral ¢) del Aiticulo 77 de Secreto Ndmero 57-2000 del
Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial y sus reformas, el cual queda

asi:

“c) Para otorgar la proteccion sefialgda en la literel b) anterior, la autoridad
administrativa exigira que el iluiar de ws datos de prueba o de la aprobacion de
comercializacién de otro pais, solicite la aprobacién derntro de ios cinco (5) afios
siguientes, luego de haber obtenido dicha aprobacién de comercializacion en el otro

pais”.



)
SR 0
%ﬁ““ CAHIOJ‘/C,&

5

EA
SIm30%

O

SECRETARIA

~CULTA
\,\QERS!WD
\( f?h”,

Temara. ©

Como se puede observar el literal reformadc el Articulo 177 de la Ley de Propieda
industrial, o sea el literal ¢), no existe en dicho Articulo, per lo tanto no habia razon para
reformarlo, en tal virtud si no existe ese literal ia reforma no surte efectos legales para

su aplicacion.

4.3. Analisis de! Articulo 177 Bis de la w¢y de Propiadad industrial

En realidad el Articulo que debid reformarse serfa el 177 Bis, de la Ley de Propiedad
Industrial, ya que éste si tiene literal c) y se adapta a la reforma que se hace del Articulo
177 de la mencionada ley. Sin embargo, en el Decreto Numero 11-2006 del Congreso
de la Republica de Guatemala, o apaiecs eforrma al Aiticulc 177 Bis de la Ley de

Propiedad Industriai.

Por su parte el Articulo 177 Bis, establece “A los efectos de la presente ley se

entendera por:

a) Datos de prueba: Toda informacion que se presente a las autoridades competentes
en el marco del expediente de solicitud de registro de productos farmacéuticos o
agroquimicos que incorporen una nueva eitidad quimica, como requisitos para
demostrar la calidad, eficacia y seguridad de los mismos. La informacién no debe
haber sido divulgada por ningun medio escrito, oral o virtual, nacional o
internacional, y es necesario que se haya obtenido jpor niedio de investigaciones

gue supongan un esfueizo considerable.
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principio activo y que no haya sido aprobado para su uso, comercializacion y

distribucion en Guatemala o en ningdn otre pzais del mundo.

c) Para otorgar la proteccién sefalada en la literal b) anterior, la autoridad
administrativa exigira que el titular de ios datos de prueba o de la aprobacién de
comercializacion en otro pais, sciicite la aprodbacidn dentro de los cinco (5) afos
siguientes, luego de haber obtenidc dicha aprobacién de comercializacion en el otro
pais”.

Como se puede apreciar se reforma el articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial,

por medio del Articulo 67 del Decrete MNamero 71-2008 del Congreso de la Republica,

pero en esta reforma se lee que se reforma ¢l literal ¢) del citado articulo; cuando ese

precepto legal no tiene esa literal. Del analisis se entiende gue la reforma es dirigida a

la literal c) del articulo 177 Bis de la Ley citada; por lo que se desprende que hubo error

en la publicacién en ei Liario Cicial.

4.4. Derogatoria del Ariicuio &7 del Decreto Niimnero 11-2006 del Congreso de la

Republica de Guateinaia

En virtud que el Articuio 67 dei Decreto 11-2006 del Congresc de la Republica de
Guatemala, reforma el Articulo 177 de la Ley de Propiedad industrial, pero el mismo
reforma el iiteral ¢; de ese Articulo, perc el proolema essuba en que el Articulo

mencionado no tierie literai ¢, se hace necesario derogar el mismo, por existir error en
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su redaccion y publicacion.

Siendo que la reforma es nula ipso jure se prepone la derogatoria del mismo.

PROYECTO DE DEROGATCRIA

PROYECTO LEGISLATIVO PARA DEROCGAR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO
NUMERO 11-2006 DEL COMGRESO DE LA REPUSLICA DE GUATEMALA
ORGARNISMO LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUELICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMEROC

i Gongieso de tg Republica de Gualemala

CORSSERANDG!
Que con fecha dieciocho de mayo dai afios dos i s&is, 3& procedid a hacer reformar a
varias leyes guatemszliecas, entre ellas ia Ley de Propiedad Industrial, para hacerlas
ecuanimes con el Tratado oo Libre Comeicio, para hacet wancionar éste, en virtud de
haberse suscrito este tratado para impiernentar normas relacionadas al comercio

guatemalteco;



CONSIDERANDO:
Que toda reforma a cualesquiera de las leyes guatemaltecas debe ir dirigida
exactamente a la que se refiere, sin haber confusiones, porgue esto desvirtia el fin
mismo de la reforma, lc que no debe dar lugar 2 contradicciones para dar seguridad
juridica a la ley, por lo que de io contrario se llega a provocar un caos juridico que da
lugar a hacer nula ipso jure la reforma planteada y aprobada, por lo que la exactitud de

la reforma debe hacerse coii iodas (2s foimalidades de ey,

CONSIDERAMDO:
Que el Decreto Numero 11-2006 del Congreso de ia Repuablica, reformd algunos
Articulos de la Ley de Propiedad industiias, Decreo Numero 57-2000 del Congreso de
la Republica de Guatemaia, entre eiios se encuenira la reforma al Articulo 177 de dicho
Decreto, pero por un error involuntario el Articuio €7 del Decreto de mérito hizo la
reforma al literal ¢) del Articulo 177 ya citado, pero al hacer el analisis del mismo se
llega a la conclusidn que ese Aiticulo no tiane titeral ¢), por lc que de hecho y por
derecho no podia retormiarse e risimo, por ko que dichia reforma es nula de pleno
derecho, y la funcidon dei Estado es velar porgue ias disposiciones que regulan la
reforma al Articulo 177 de la Ley de Fropiedad (ndustriai sean mas justas y libres de
equivocaciones, y contundentemearite claras y concisas, que cumiplan fielmente la
disposicion a reforrmar, y que ¢l Estado esid obligaaso a velar por la seguridad juridica de

las leyes emitidas para que surtan sus efecics;
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CONSIDERANDO:
Que para cumplir plenamente con la instifucidon de fas reformas efectuadas por el
Organismo Legislativo referentes a la propiedad industrial sus  lineamientos vy
formalidades, que geranticen hachos justos vy epegados a derecho, es necesario
construir un andamiaje juridico accrde a la finalidad de satisfacer las necesidades que
conlleva la reforma a la Ley de Propiedaa hdusinial, en una forma mucho mas veraz,
para que las paries en él dedicacas a dictia aclividad gueden satisfechas de que la ley
se aplica en forma legal con apegaco sentidc de derecho, por lo que se hace necesario
derogar lo relativc al Acdicwwo 67 dal Cecrsto Numere 11-200€ del Congreso de la
Republica de Guatemalza.

PO

S

£

a,
ok

CTANRTG:
En ejercicio de las atribucicnes que le confiere el Articulo 171 inciso a) de la

Constitucion Politica de 1a Rapiblica de Guatemaila,

La siguiente: DERGGATCRIA AL ARYICULC 67 DEL DECRETO NUMERO 11-2006

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

ARTICULO 1. Se deroga el Articulc 67 del Dacreio Numero 11.2006 del Congreso de la
Republica de Guatamala, el cual se encuentra contenido en el Capitulo VI, del Decreto
antes citado, bajo ei tiwo de Progiedad intelectual, en e sentide que en la reforma del

Articulo 67 se enua a reformar ei Articuo 177 Je la Ley de Propiedad Industrial, pero

77



dicho Articulo no tiene literal ¢), por lo gue la reforma no tiene razén de ser, y que en

futuro podria dar lugar a solicitar su nulidad.

PASE AL ORGANISMO FJECHUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y
PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE

GUATEMALA A LCS... DIAS, DEL WMES DIE... DEL ANO. .

PROYECTO DE REFORMA

PROYECTO LEGISLATIVD PATA REFORMAR El. ARTICULO 177 BIS DE LA LEY
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO NUMERC 57-2000 DEL. CONGRESO DE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ORCARISNO LEGOLATIVO
CONGRES( DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO WULMERG

il Congresc Jde la Repualica de Guaternaila

Sl ERAND D,
Que la necesidad de reformar el Lierai ¢) del Articuls 177 Bis, es justa en la Ley de
Propiedad Industrial, para dav cerieza juridica a tal reforma, en virtud que con

anterioridad, y mediante &i Aldculn 57 dei Decreto Nanizie 11-2006 del Congreso de la

78
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Republica de Guatemala, se reformd el Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industn;lw‘g;

pero por equivocacion se reformo ese Articulo, el cual no tiene literal ¢), cuando en
realidad se debié haberse reformado g! Articule 177 Bis de la Ley de Propiedad
Industrial, lo que podria ocasionar problemzs futuros al tildar dicha reforma nula de

pleno derecho;

SOMSIDERANDC
Que siendo la reforma justa para enmendar el error comebido en la reforma mediante el
Articulo 67 del Decreto Namero 11-2006 del Congreso de la Republica, es necesario
tener la plena seguridad que la reforma no podra ser anulada con posterioridad, y evitar

que dicha reforma surta sus efectos legales.

CURSIDEAANDD:
Que el Estado debe veiar porgue ies disposiciones gue rayulan la Ley de Propiedad
Industrial sean en forimia contundanternante claras y se cumgpian fielmente, y puedan ser
aplicadas conforme rnanda la iey, gue nc redunden posteriormente en la nulidad de la
misma, perjudicando a 1as personzs gue se dedican al mercantilismo, y que el Estado

esta obligado a velar por la sequriczs Juridics fue proporciona ia ley;

CONSIDERARD S
Que para cumplir plenamenie con ia regulacidn comerciai relacionada con la propiedad
industrial, sus lineamientos vy foinaiidades, que garanicen la leg:iima comercializacion,
es necesario construir un andamizje junicico acoirde a la fnalidad de satisfacer las

necesidades que la ley impone, en una forma mucho mas veraz, para que no haya
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confusiones legales, se hace necesario reformar lo relativo a la Ley de PropiedadZ,, .

Industrial.

PORTANT:
En ejercicio de las atribuciones gue le conrfiere el Articulo 171 inciso a) de la

Constitucion Politica de la Republica de Guaternaia;

4

5t

VA

e

LIE

Las siguientes: REFORMAS AL ARTICULO 177 BIS DEI. DECRETO NUMERO 57-

2000 DEL CONGRESO DE LA REPUELICA DE GUATEMALA, LLEY DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

ARTICULO 1. Se reforma el segundo parrato del literal ¢) del Articulo 177 Bis del

Decreto Numero 57-2000, Ley de Fropiedad Industrial, el cual gueca asi:

“c) Para otorger la proteccidn sefzlada en la literal b) anterior, la autoridad
administrativa exigiré que el tituiar de los datos de prueba o de la aprobacion de
comercializacion de otro pais, ¢siicite la aprobacion dentro de los cinco (5) afos

siguientes, luego de habar cbtenido dicha aprcbacicn de coimercializacion en el otro

pais”.
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVD PARA SU SANCION, PROMULGACION W, , o

PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANMISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE

GUATEMALA A LOS... DIAS, DEL MES DE... DEL ANO...
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CONCLUSIONES

De conformidad con el Articulo 67 del Decreto Niimero 11-2006 del Congreso de la
Republica de Guatemala, se reformé el literal ¢) del Articulo 177 de la Ley de
Propiedad Industrial, pero al hacer un analisis de dicho Articulo se llega a la
conclusién de que el mismo no coritiene dicha literal, por lo que la reforma no tiene

razoén de ser.

Al haberse reformado una literal que no se encuentra regulada en ley, dicha
reforma es nula ipso jure, por lo que adolece de validez legal, por tal motivo la

referida reforma se considera nula de pleno derecho y sin efectos juridicos.

Existi6é error en la reforma hecha al Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial,
ya que dicho articulo no tiene literal ¢, cuando la reforma debié hacerse al Articulo
177 Bis, el cual se adapta a la reforma hecha mediante el Articulo 67 Decreto

Nuamero 11-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala.

La reforma err6nea fija el plazc de cinco anos de comercializacion de la prueba
industrial conforme la reforma del Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial
(Decreto Numero 57-2000 del Congresc de la Republica de Guatemala), el cual
estipula que cuando se agregue otra sustancia guimica al producto, éste tendra el

plazo de cinco afios para comercializarlo sin tener competencia.
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RECOMENDACIONES

El Organismo Legislativo debe propiciar la reforma al Articulo 177 Bis del Decreto
57-2000 del Congreso de la Republica, para enmendar el error cometido con la
reforma del Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial y en ese sentido hacer

aplicable la reforma correspondiente.

Para permitir [a comercializacién segun los datos de prueba de productos quimicos
que contiene el Articulo 177 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, el Congreso de
la Republica debe reformar lo correspondiente a dicha materia, haciendo aplicable
el plazo de cinco afios para la comercializacion, tal y como lo plantea la reforma
que se hizo mediante el Articulo 67 del Decreto Numero 11-2006 del Congreso de

la Republica de Guatemala.

El Congreso de la Republica de Guatemala, debe derogar el Articulo 67 del
Decreto Numero 11-2006 del Congreso de la Republica, ya que por equivocacion
se derogd el literal ¢ del Articulo 177 de la Ley de Propiedad Industrial, pero dicho

Articulo no contiene literal c).

El Congreso de la Republica de Guatemala, debe enmendar el error cometido en la
reforma planteada en el Articulo 67 del Decreto Niumero 11-2006 del Congreso de
la Republica, y proceder a reforma el Articulo 177 Bis de la Ley de Propiedad

Industrial.
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