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Doctor Mejia Orellana:

En relacién al nombramiento para asesorar el trabajo de tesis de la estudiante Br. .
CLARA ADELITA VICTORIA GALINDO SOLARES, Carné 200716730, intitulada
“LA VIABILIDAD DE LA CREACION DE UN ORGANO JURISDICCIONAL CON
COMPETENCIA ESPECIAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
VENTAJAS Y BENEFICIOS.”. Habiendo asesorado el trabajo encomendado, me
permito emitir el siguiente dictamen:

a) Contenido cientifico y técnico de la tesis: Vale la pena mencionar, que la
investigacion no se limita a cumplir unicamente con los presupuestos de
presentacion y desarrollo, sino también a la sustentaciéon de teorias, analisis y
aportes, tanto de orden legal como académica, por lo que su contenido cientifico y
técnico es satisfactorio, ya que logra a través de él, comprobar el supuesto en el
que basé su investigacion. '

b) Enfogue metodoldgico: al momento de realizar la revisién, he podido darme
cuenta de la diversidad de métodos que fueron utilizados por la bachiller;
evidencié en todo el capitulado la utilizacion del método 16gico deductivo, pude
observar también algo de metodologia dialéctica, debido a que el fenémeno
estudiado, describe un constante cambio y desarrollo con el correr de los afios.

c) La redaccion: en el desarrollo del trabajo se demostré conocimiento y dominio
de las normas de ortografia y redaccion; es evidente también la emision de sus
propios comentarios, i0os cuales indudablemente dejan de manifiesto el interés de
comprobar los supuestos de la investigacion.




Licenciado Hugo Leonel Suchini Vargas
Abogado y Notario
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d) Conclusiones y recomendaciones: en cuanto a las investigaciones que a lo
largo del trabajo realizo la bachiller concluyo en las razones por las cuales
considera que se estima necesario la creaciébn de juzgados en materia de
propiedad intelectual.

e) Contribucién cientifica: La investigacién, provee una serie de elementos
relacionados con la tematica de los conflictos entre comerciantes y la manera de
solucionarlos, especialmente si existieran juzgados en materia de propiedad
intelectual.

f) Bibliografia: considero que la bibliografia utilizada en la elaboracién del
presente trabajo es especifica, concreta y actualizada, lo cual proveyé a la
investigacion un caracter muy formal.

Manifiesto NO que no tengo relaciones de parentesco dentro de los grados de ley,
ni amistad intima, con la Bachiller Clara Adelita Victoria Galindo Solares, que
pueda afectar la imparcialidad de este dictamen, y que todo io manifestado Io hago
bajo DECLARACION JURADA DE LEY, y bien enterado de las penas relativas al
delito de perjurio.

Por las razones mencionadas, considero que el trabajo de tesis de la bachiller
Clara Adelita Victoria Galindo Solares, cumple con todo lo establecido en el
Normativo para la Elaboracion de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, y emito Dictamen Favorable, y
recomiendo se continlie con el tramite establecido de conformidad con la ley.

Atentamente,

Lic. Hugo Leonel Suchini Vargag= //
Asesor de tesis
Colegiado 11,321.
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Con vista en los dictdmenes gue anteceden, se autoriza {a impresion del trabajo de tesis de la
estudiante CLARA ADELITA VICTORIA GALINDO SOLARES, titulado LA VIABILIDAD DE LA
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INTRODUCCION

La propiedad intelectual, se denomina como uno de los derechos contemporaneos, que
se ha derivado de la necesidad de amparar todo aquello que el hombre crea a través de
su intelecto, de su potencia cognoscitiva racional que lo hace capaz de crear e imaginar
todo aquello que le sirve para su comercio, en la sociedad. Sin embargo al definir la
Propiedad Intelectual, en un sentido estricto, es aquella parte del ordenamiento juridico
que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artistico, asi como
en el campo de la industria y el comercio. La propiedad intelectual se clasifica en dos

grandes ramas: el derecho de autor y la propiedad industrial.

El derecho de autor, que incluye los llamados derechos conexos, es el conjunto de
disposiciones legales que permiten al autor de una obra determinada no importando su
clase evitar que otros comercialicen, sin su autorizacion, su expresion creativa, su
interpretacion o el trabajo de divulgacion de sus expresiones creativas e
interpretaciones. La propiedad industrial, es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es
la proteccién de las creaciones que tienen aplicacion en el campo de la industria y el
comercio y la proteccion contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que

infringen los llamados secretos industriales.

La proteccion de los derechos que se emanan de la propiedad intelectual tiene dos
razones fundamentales, para que dentro del ordenamiento juridico de un estado sean

amparados, pues en primer lugar se ve la necesidad de proteger los derechos que le

(i)
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asisten al creador de una obra y los derechos del publico en general para tener acceso
a la misma; y en segundo lugar la necesidad de promover la creatividad y a los fines de
la difusion vy la aplicacién de los resultados de la misma, asi como para fomentar
practicas comerciales leales que contribuyan con a su vez con el desarrollo econémico
y social de un Estado. El desarrollo de la economia de un pais requiere de un marco
juridico que garantice al inversionista nacional y extranjero la proteccion de sus activos,
tangibles e intangibles. Para muchos empresarios, el capital intelectual es mas valioso
que el capital fisico, convirtiéendose en clave de su dominio del mercado y su
rentabilidad, por lo que se hace necesario contar con normas sustantivas y medios

adecuados y eficaces para obtener, ejercer y hacer valer sus derechos para crear un

ambiente de seguridad y certeza juridica frente a cualquier inversion.

El presente trabajo se desarrolla en cuatro capitulos que se abordan en el siguiente
orden: Capitulo uno abordara las generalidades de la Propiedad Intelectual, su
concepto, los derechos fundamentales y los antecedentes en la materia. El segundo
capitulo aborda el tema de la Propiedad Intelectual en Guatemala, la defensa y la
proteccién a la Propiedad Intelectual, el objeto de la proteccion a la Propiedad
Intelectual, ademas se desarrolla el alcance de la proteccion a la Propiedad Intelectual
y por ultimo las limitaciones y la importancia de la Propiedad Intelectual. E!l tercer
capitulo abordara el tema de los juzgados de Propiedad Intelectual en el derecho
comparado. Y por ultimo el tema de la viabilidad de la creacion de érganos

jurisdiccionales con competencia especial en materia de Propiedad Intelectual.

(iD)
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CAPITULO |

1. Propiedad Intelectual

1.1. Definicion

“La Propiedad Intelectual es la rama del derecho que tiene por objeto regular y proteger
el régimen de propiedad sobre los bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de

contenido creativo, asi como sus actividades afines y conexas”.

“Es un derecho sobre objetos ideales, intangibles, inmateriales, es decir un derecho de

propiedad de las ideas”.2

Comunmente se conoce a la propiedad intelectual como todas aquellas creaciones que
nacen en la mente del ser humano, incluyendo invenciones, nombres dados a
productos o servicios determinados y a todas aquellas obras de caracter literario,
cientifico y artistico. La propiedad intelectual lleva aparejada el reconocimiento de un
derecho sobre todas aquellas creaciones, invenciones y/o ideas creativas respecto de
bienes o servicios, producto todo del intelecto humano. Nos referimos entonces a

derechos exclusivos que el Estado, a través de la ley, otorga a las mentes creativas,

! Mouchet, Carlos. Los derechos de los autores e intérpretes de obras literarias, Pag. 36.
2 Esplugas Boter, Albert. El monopolio de las ideas: contra la propiedad intelectual. Pag.1.
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y explotacién comercial.

La propiedad intelectual se clasifica a su vez en dos ramas: la propiedad industrial y

derecho de autor y derechos conexos.

a. Propiedad Industrial

Al referirse a la propiedad industrial, se entiende todos aquellos derechos que
corresponden a una persona individual o juridica sobre una invencién, un modelo de
utilidad, un disefo industrial, un signo distintivo, entre otros, de tal forma que sélo a ella
le corresponde el derecho de usario y explotarlo en forma comercial e industrial. Dentro
de las creaciones protegidas por la propiedad industrial, se encuentran: las marcas, las
patentes de invencion, los modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, asi
como nombres comerciales, indicaciones geograficas y denominaciones de origen,

expresiones y sefiales de publicidad.

b. Derecho de autor y derechos conexos

Son aquellos que corresponden tanto al autor de obras literarias, artisticas o
cientificas, como a quien las divulga y las lleva al alcance del publico, con el objeto de
otorgarles privilegios y derechos de caracter moral y patrimonial sobre dichas
creaciones. Los derechos morales, consisten en el derecho que tiene el autor de una

obra de ser reconocido publicamente como tal; mientras que los derechos
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patrimoniales, se refieren a los beneficios econémicos que se derivan de la explotacién ™~

de la misma.

El derecho del autor incluye el derecho mismo de la mente creadora, a dar a conocer
su obra, a divulgarla, ya sea a través de ellos mismos o bien a través de los intérpretes,
ejecutores, editores, productores de fonogramas y empresas de radiodifusién y
television autorizadas por éste, para distribuir sus creaciones al publico a cambio del

pago de regalias o royalties, lo que se conoce como derechos conexos.

La clasificaciéon anterior obedece a que en el ambito internacional, las creaciones del
intelecto fueron separadas al aprobarse los primeros acuerdos sobre propiedad
intelectual: Por una parte, el Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial, que contiene disposiciones para la proteccién de invenciones, modelos de
utilidad, marcas, dibujos y disefios industriales y proteccién contra la competencia
desleal y por otra, el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas, que contiene disposiciones para la proteccion de las creaciones literarias y
artisticas, surgiendo luego la Convencién de Roma sobre la Proteccion de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion, el cual regula lo relativo a los derechos conexos del derecho de autor.
Sin embargo, hoy en dia se protegen otras creaciones que no existian cuando fueron

aprobados los acuerdos mencionados.
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Por lo anteriormente expuesto, algunos estudiosos consideran mas apropiado clasificar |
las creaciones del intelecto seguin sea su objeto, por lo puede referirse a creaciones
literarias y artisticas, dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con las
creaciones del intelecto tendientes a proveer de cultura y entretenimiento al publico; las
creaciones comerciales e industriales que proveen al publico de identificadores
caracteristicos respecto de productos y servicios, a través de las marcas, los nombres
comerciales y los demas signos distintivos; y por ultimo las creaciones técnicas, que
proveen al publico de soluciones de caracter técnico o industrial que mejoran e
implementan su actividad industrial y comercial, asi como la vida ordinaria, creaciones
que implementan y mejoran la vida cotidiana del ser humano, tales como las

invenciones, los modelos de utilidad y los modelos industriales.

Todas las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en comun la
exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos que la
legislacién le otorga y el hecho que ese cumulo de derechos pasan a ser parte del
patrimonio del creador, de tal forma que eventualmente pueda transmitirlo a un tercero.
La diferencia entre propiedad industrial y derecho de autor, ademas de lo anteriormente
indicado, se centra también en la naturaleza de la creacidon o de la idea expresada, en
el alcance de los derechos conferidos, el plazo de proteccion y la forma de adquisicién
del derecho, ademas en el derecho de autor la obra queda protegida desde el
momento de su creacién una vez la misma es plasmada en un soporte, cualquiera que
éste sea, sin que sea necesario que se registre la obra en institucién alguna, mientras

que la mayoria de las demas creaciones o ideas expresadas, si precisan de un registro
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formal, para gozar de los derechos que la ley otorga al titular de la misma, con la ™ ¢.%"

salvedad de los nombres comerciales y las marcas notorias y/o famosas, las cuales
tienen un sistema adquisitivo diferente, ya que en el caso del nombre comercial, el
Articulo 71 del Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala
de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial establece que el derecho exclusivo sobre
un nombre comercial se adquiere con el primer uso dentro del comercio sin que sea
necesaria su inscripcion para que el titular del mismo pueda gozar de los derechos que
la ley le otorga (conocido como sistema adquisitivo declarativo). En el caso de la marca
notoria o famosa, ésta adquiere el caracter de tal por el prestigio que ha cobrado dentro
del sector al cual esta enfocada, prestigio que llega a tal punto que la marca adquiere
proteccién incluso en mercados en los cuales no ha sido registrada, otorgando al titular
de la misma, el derecho de impedir que un tercero de mala fe se aproveche de ese
prestigio e intente introducir al mercado una marca similar que cause confusién o
riesgo de asociacion con la marca notoria o famosa (Articulo 21, literal ¢c) Decreto
namero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala de Guatemala, Ley de
Propiedad Industrial), en estos casos tampoco se precisa registro formal previo para
hacer valer los derechos sobre dicho signo notorio o famoso (conocido como sistema

adquisitivo mixto).

En este mismo sentido, el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial en el Articulo 6 bis establece: “Los paises de la Unidn se comprometen, bien
de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar

o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que
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constituya la reproduccion, imitacién o traduccion, susceptibles de crear confusion, de”

2
BN &

una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccién de tal marca

notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta (...)".

Referirse a propiedad intelectual, es referirse a identificadores de productos, servicios,
entidades, empresas, expresiones y signos que sirven para llamar la atencién del
consumidor hacia determinado producto, servicio, entidad o empresa; discos, videos,
libros, editoriales, radio, television, bases de datos, programas de ordenador (software)
e Internet; creaciones que proveen de una implementacién o mejora a la industria, o
bien de entretenimiento, educacién y cultura, por lo que cada vez que se lee un libro,
se compra un producto en el supermercado, se escucha en la radio o se accede desde
un ordenador a un sitio en Internet, se sienta el usuario en su automovil, se utiliza el
teléfono, se prende un foco de luz, se esta ejerciendo y haciendo uso de un derecho

intelectual.

Como consecuencia légica de lo anterior, los titulares de esos derechos, de alguna
manera reciben a cambio una compensacién econémica por el uso que se hace de la
creacion de su intelecto, de una u otra forma todos los usuarios sufragan esa

compensacién mediante el pago del precio del producto final o del servicio.
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Hablar de propiedad intelectual es hablar de industria, de comercio, de cultura, d;\\f‘-iisé;f;..‘:w’
educacion, de entretenimiento, de su generacién, de su difusién y, como puente entre
aquélla y éstas, del mercado como base del reconocimiento de la propiedad privada y

la libertad de empresa a través de dichos bienes.®
1.2 Derechos protegidos en materia intelectual

La propiedad intelectual es una rama del derecho que se ha desarrollado de forma
acelerada en las ultimas décadas, alrededor del mundo, avances que se han podido
dar por el solo hecho de la imaginacion humana, porque es el hombre, el Gnico que

puede crear ideas que tengan un efecto en el ambito comercial.

Por lo que se puede definir a la propiedad intelectual, también llamada derechos
intelectuales como lo sefiala Antequera Parilli: “Propiedad Intelectual, en un sentido
amplio, como la disciplina juridica que tiene por objeto la proteccibn de bienes
inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, asi como de sus

actividades afines o conexas”.*

Asi también se refiere el Doctor Carlos Melini: “La propiedad intelectual tiene por objeto

las creaciones del intelecto humano o sea las creaciones intelectuales”.®

8 Bercovitz Rodriguez-Cano, Rodrigo y otros. Manual de propiedad intelectual. Pag. 17.

4 Antequera Parilli, Ricardo. Seminario Regional de la OMPI sobre la observancia de los
derechos de propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC para los paises del Istmo
Centroamericano. Pag. 2.

3 Melini, Carlos. Propiedad intelectual una aproximacion, Revista impulso mercantil. Pag. 6.
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Al decir que la propiedad intelectual es mas que una disciplina Antonio Delgado refiere:
“Propiedad Intelectual es un espacio juridico en el que, ademas de las disposiciones
reguladoras de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos
subjetivos) que disciplinan la actividad econémica (de explotacion) en que tales
derechos inciden y en el plano de la misma en que se produce esa incidencia (en el de

la competencia econémica)”.®

Al hablar de que afecta el campo econémico, surge la funcién del Estado como garante
de los derechos de los hombres o ciudadanos como autores, creadores o innovadores
de ideas que inician producciones mercantiles, afectando la economia nacional. Por lo
que la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala establece y reconoce en el
Articulo 42: “Derecho de Autor o Inventor: 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”.

El Estado como garante de los derechos sociales inherentes a la persona manifiesta en
la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, en el Articulo 63 establece y

reconoce el derecho a la expresién creadora de la siguiente forma: “El Estado garantiza

8 Delgado, Antonio. Propiedad intelectual, Curso de la OMPI sobre derecho de autor y
derechos conexos y su protecciéon en el Convenio de Berna y en la Convencién de Roma
Documento. Pag. 2.



la libre expresion creadora, apoya y estimula al cientifico, al intelectual y al artista

nacional promoviendo su formacion y superacién profesional y econémica’.

Al reconocer estos derechos basicos e inherentes a la persona esta reconociendo y
protegiendo el derecho a la libertad de industria y comercio, esta obligado a velar por
todos los derechos que surjan en materia de propiedad intelectual, la que abarca sus
dos ramas fundamentales de la cual se deriva la propiedad industrial y el derecho de

autor y derechos conexos que se encuentran plasmados en leyes ordinarias.

La propiedad intelectual, es un eje importante en el desarrollo econémico de grandes
naciones conocidas como potencias de la industria. La propiedad Intelectual es una
rama del derecho protegida internacionalmente bajo el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial desde 1883 y el convenio de Berna para la
proteccidon de las obras literarias y artisticas desde 1886, creandose sus respectivas
secretarias, conocidas como Oficinas Internacionales reunidas para la proteccion de la

Propiedad Intelectual.

El Estado de Guatemala, en septiembre de 1996, ratificé la adhesion a los
compromisos asumidos en la Ronda Uruguay y de negociaciones GATT, por lo que es
miembro de Organizacion Mundial del Comercio, es importante resaltar que Guatemala
ratifica el “Tratado de Libre Comercio” en el que se encuentran todos los compromisos

negociados y establecidos, los que pasaron a formar parte de la legislacién nacional,
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el desarrolio econémico de la nacion.

Es por ello que el Estado de Guatemala, dentro de su ordenamiento juridico cuenta con
instrumentos que amparan los derechos que se emanan de la Propiedad Intelectual,
tanto a nivel constitucional, pues en su carta Magna reconoce como anteriormente se
habia citado el Derecho de Autor, asi comb también el derecho a la industria y
comercio, y dentro de sus normas ordinarias cuenta con: el Decreto del Congreso de la
Republica de Guatemala numero 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos; el Decreto del Congreso de la Republica de Guatemala nimero 57-2000, Ley
de Propiedad Industrial; asi como también con las normas reglamentarias que

comprenden los reglamentos de de cada una de los decretos antes mencionados.

La propiedad Intelectual se divide doctrinaria y legalmente en las dos grandes ramas:

- Propiedad Industrial

- Derecho de autor y derechos conexos.

10



La Propiedad Industrial a su vez reconoce y protege:
- Los signos distintivos

- Invenciones

— Disefios Industriales

- Modelos de utilidad

Secretos Empresarial
- Competencia desleal

- Nuevas formas de tecnologia.

Y dentro del derecho de autor y los derechos conexos, que reconoce y protege la

legislacion nacional, estan:

- Obras literarias

— Obras cientificas

— Obras artisticas

- Obras audiovisuales

- Programas de ordenador y Bases de datos
— Obras plasticas

- Obras musicales

11



%,
.

Es importante resaltar que el objeto de la propiedad intelectual es incentivar y motivar, . v,

el trabajo que surge de la imaginacién del hombre como creador, para asi proteger sus
invenciones en el rol del avance tecnolégico, para generar actividades econémicas que

generen crecimiento en los paises en vias de desarrollo y desarrollados.

1.3 Antecedentes Histéricos de la Propiedad Intelectual

Uno de los factores que diferencian al hombre de cualquier otro ser de la creacién es
su creatividad y capacidad inventiva. Desde que sus origenes en el mundo, el hombre
se ha esforzado por encontrar maneras de facilitar la realizacién de sus tareas diarias
mediante la utilizacién de materiales u objetos que planteen soluciones a problemas
comunes. De conformidad con la evolucién de sus necesidades, el hombre prehistérico
buscd la manera de utilizar herramientas que facilitaran la realizacién de sus labores
como la caza y la defensa de su familia y de sus bienes, asi surgen inventos como el
fuego y herramientas como la lanza en el afio 500,000 A.C. o el arco y la flecha en el

afio 230,000 A.C.

También se destacan algunos otros inventos que hasta la fecha se han usado, como la
rueda, la cual, segun historiadores, fue inventada en la region compuesta por
Mesopotamia, Babilonia y Sumeria, distribuyéndose por el Viejo Mundo para el

transporte de cargas pesadas. Entre las culturas americanas no prospero,

12
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probablemente por la inexistencia de terrenos llanos; sin embargo, actualmente s

valor ha sido esencial para el desarrollo humano.

Anos después, como parte del desarrollo del ser humano, se inventa el primer sistema
de arado en el aino 3,500 a.C., lo cual facilito la agricultura de tal forma que a través de
este novedoso invento los pobladores de la antigua Mesopotamia contaban con una

nueva fuente de alimentos y de trabajo al mismo tiempo.

En la Europa Renacentista, surgié la imprenta como invento que definiria la evolucion
de la literatura ya que con ella se da el nacimiento diversas ideas, entre las cuales
destacan las de los reformadores cristianos, provocando la incomodidad de la Iglesia
Catdlica y la Corona de ese entonces, fue por esta razén que se implementaron
mecanismos legales para controlar el contenido de cada publicacién, de tal forma que
el sujeto de la proteccion no fuera el autor sino el impresor, este control estatal fue
delegado a la Iglesia, la cual concedié las primeras patentes, teniendo como
antecedente mas importante la patente de monopolio de la Republica de Venecia de
1474 a favor de Pietro di Ravena la cudl otorgaba a €l y a otros impresores que él
designara, el derecho de imprimir su obra Fénix, a esto se unié Alemania otorgando la

primera patente en 1501 y en Inglaterra en 1518.

Posteriormente, en el siglo XVII se implementaron disposiciones encaminadas a

asegurar a los autores de obras, un porcentaje de la remuneracion obtenida por los

13
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impresores, pues cualquier impresor tenia la facultad de editar cualquier obra, de té
forma que se excluia toda monopolizacién que el autor quisiera hacer de su trabajo, y a
cambio recibia un incentivo compartiendo los beneficios obtenidos por el impresor o
editor. Sin embargo, no fue sino en la Inglaterra de 1710 donde se configura el primer
sistema legal de propiedad intelectual mediante el llamado Statute of Anne o Estatuto
de Ana (Reina de Inglaterra), por primera vez se encuentran caracteristicas propias de
un sistema de proteccion a la propiedad intelectual como lo conocemos hoy en dia, ya
que promovia incentivos a los autores por la labor realizada; establecia un periodo de
vigencia para la proteccién de dichas obras. A esto se opusieron muchos impresores,
ya que consideraban que en el momento que las obras fueran depositadas en su poder
para su edicién los derechos correspondian a ellos unicamente y no al autor de la
misma, fue asi como surgié la diferencia entre derecho moral y derecho patrimonial,
constituyendo el primero, la facultad del autor de una obra de ser reconocido como tal y
la obligacidn del editor o impresor de reconocer esa autoria, y el segundo, el derecho
del autor de explotar su obra en forma comercial, e incluso transferir ese derecho a un

tercero.

A este importante avance se unieron Dinamarca y Suecia y posteriormente Esparia. Se
reconocié la naturaleza del derecho de autor como un derecho natural, y ya no como
una concesién estatal, confiriéndole al autor la titularidad de la obra por considerar al
trabajo del pensamiento como una de las propiedades mas sagradas del ser humano,
por lo que se contemplo protegerio durante toda su vida y por algunos afos después

de su muerte, de tal forma que nadie pudiera disponer de ese producto sin su

14



existian consideraciones respecto a que resultaba injusto otorgar privilegios al autor de

una obra debido a que esto disminuia la actividad artistica en un Estado y se convertia

en una restriccion evidente a los derechos de los demas ciudadanos.

Por el lado de la propiedad industrial, las grandes mentes se dedicaban a crear nuevas
tecnologias que dotaran a la sociedad de elementos que contribuyeran y que facilitaran
la creacién de fuentes de riqueza, asi surge la primera maquina de vapor en 1765 en

Londres.

Con la expansién del capitalismo y el desarrollo tecnolégico, se promulgan
legislaciones orientadas a la proteccién de la propiedad intelectual en virtud de las
nuevas necesidades de la sociedad. Uno de los primeros inventos fue la desmotadora
de algodén inventada por Eli Whitney en 1794, este invento, a pesar de ser muy
sencillo, contribuy6 a reducir el precio del algodén y pasé de ser un producto limitado a
las clases altas, a ser un bien de consumo en masa y de precio accesible. Sin
embargo, a nadie se le ocurrié patentar estos inventos y ejercer todo tipo de acciones

encaminadas a la proteccion del mismo.

En los afios de 1883 y 1886 respectivamente, entran en vigencia los Convenios de
Paris y Berna, para la protecciéon de la Propiedad Industrial y la Proteccion de las Obras

Literarias y Artisticas, constituyendo un importante avance para la globalizacién del

15



Estados signatarios.

Durante el siglo XX, la propiedad intelectual cobré gran fuerza, ya que tras la
promulgacién del Convenio de Berna y Paris, se crea la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) en 1967, entrando a funcionar en 1970, la cual viene a
ser de vital importancia en virtud del crecimiento de la industria musical y audiovisual a
nivel mundial, principalmente en ios paises mas desarrollados. Sin embargo, durante la
Ronda de Uruguay en 1986 la proteccion a la propiedad intelectual fue considerada
como un asunto importante dentro del comercio internacional, especialmente en
aquellos paises en vias de desarrollo para incentivar la inversién extranjera, por lo cual
se crea un grupo de trabajo especifico para discutir temas de propiedad intelectual en
relacién al comercio, teniendo como resultado el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1995, con
el objeto de garantizar una buena y justa practica del comercio internacional y que
estos derechos no se conviertan en obstaculos que retarden las negociaciones

internacionales.

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, (ADPIC) constituye un punto importante en la historia de la propiedad
intelectual al romper con la tradicién de los tratados clasicos, ya que resulta ser una
coleccidon ordenada de normas contenidas en todo tratado y/o convenio relativo con

Propiedad Intelectual en cuanto a sus aspectos relacionados con el comercio, este

16
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Acuerdo fija estandares minimos de proteccion de forma exhaustiva al comprender la
mayoria de aspectos relacionados con la propiedad intelectual y los adecua de tal
forma que paises a cualquier nivel de desarrollo puedan adherirse y aplicar el Acuerdo,
lo que ha tenido como resultado la celebracion de importantes acuerdos comerciales
bilaterales y multilaterales, por ultimo, el Acuerdo establece formas adecuadas y
legitimas para sancionar a los paises miembros que no se adecuan a los estandares
minimos contenidos en dicho acuerdo o que incurren en infracciones a sus

disposiciones.

La evolucién de la propiedad intelectual esta caracterizada por su fortalecimiento
constante, debido a que las normas se han tenido que ir adaptando con el paso del
tiempo, con el objeto de hacer cada vez mas fuerte la proteccidbn en cuanto a su
duracién, alcance y contenido. Otro factor importante es la globalizacion porque un
namero importante de paises han incorporado normas a sus ordenamientos juridicos
buscando una mayor proteccién, incentivando a la creacion de posteriores tratados

multilaterales.

17
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2. Defensa y proteccion a la propiedad intelectual en Guatemala

La propiedad intelectual ha pasado a ser un tema de gran importancia en discusiones
sobre politica econémica, debido a que la tecnologia moderna ha evolucionado de tal
manera que han empezado a surgir problemas sobre la definicion y delimitacién de los
derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones obtenidas a través de ésta, y
los inventores estan exigiendo una mayor firmeza en la aplicacién de los mecanismos
de proteccién existentes. A este respecto, el gobierno de los Estados Unidos de
Ameérica ha sido uno de los precursores para otros paises en cuanto al fortalecimiento
de su legislacién en materia de propiedad intelectual, a través de propugnar la creacién
de tratados de libre comercio entre paises con economias emergentes, con el objeto de
lograr importantes modificaciones a la legislacién interna en materia de propiedad
intelectual, para que cada pais se adecue a los estandares fijados en esos tratados por

acuerdo entre los paises firmantes.

No obstante, no es sino hasta finales del siglo XIX que los paises de América Latina y
el Caribe entran a desarrollar la propiedad intelectual, como consecuencia de la
primera ley de la materia promulgada en Espafia en el afio de 1820 denominada Ley
de Patentes cuya aplicacidn se hizo extensiva a las colonias espafnolas mediante el

Real Decreto del 27 de marzo de 1826.
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Luego de la separacién de la Corona Espariola por parte de América Latina y el Caribe
surgieron ideas mas tradicionales para esta materia, y para la década de los
sesentas, sélo cinco paises eran miembros del Convenio de Paris, y sélo uno del
Convenio de Berna, los demas paises se fueron adhiriendo a comienzos de los

noventas.

En Guatemala, el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrial constituye uno de los antecedentes de legislacion especial en esta materia; si
bien este no es el primer antecedente en esta materia, si constituye uno de los mas
importantes y mas recientes, el cual fue firmado durante la reunién de plenipotenciarios
celebrada en San José de Costa Rica el 1 de julio de 1968, y estuvo en vigencia por
cuarenta y dos anos. Este Convenio surge como un medio para alcanzar los objetivos
del Programa de Integracién Econdmica Centroamericana de 1955 y en la plena
conviccidén de la necesidad de uniformar las normas juridicas que regulan las marcas,
nombres comerciales, expresiones o sefales de propaganda que tienden a asegurar
una leal y honesta competencia, orientado a garantizar la circulacién de mercancias de
conformidad con los avances tecnolégicos. El proceso de integracion centroamericana
inicia bajo el principio de que la unién hace la fuerza, y con el objeto de constituir a
Centroamérica en una regién de paz, libertad, desarrollo y democracia bajo el principio
de que la unidn hace la fuerza, siendo parte vital de este proceso el fortalecimiento de
la regién como bloque econdémico para promover el desarrollo pleno del individuo y de
la sociedad en su conjunto. No obstante, este Convenio unicamente regulaba lo relativo

a marcas, nombres comerciales y sefiales de propaganda, dejando desprotegidos a los

20



autor y derechos conexos.

Por lo que en el afio de 1986 entra en vigencia la Ley de Patentes de Invencion,
Modelos de Utilidad, Dibujos y Disefos Industriales, Decreto Ley 153-85 del Jefe de
Estado, la cual surgié debido que fue evidente que la legislacién aplicable a este tema
se habia vuelto insuficiente para responder a las necesidades que planteaba el
desarrollo industrial y tecnoldgico del pais. Esta ley establecia los requisitos para que
un invento pusiera ser objeto de protecciéon por medio de una patente, el procedimiento
para obtenerla y los derechos que ésta conferia, al igual que con los modelos de

utilidad, los dibujos y modelos industriales.

El Decreto namero 2-70 del Congreso de la Republica de Guatemala de Guatemala,
Caédigo de Comercio de Guatemala, contempla también algunas regulaciones sobre la
propiedad industrial. Se contempla cémo en el Articulo 4, numeral 3°, se le da caracter
de cosas mercantiles a las patentes de invencion y de modelo, las marcas, los

nombres, los avisos y anuncios comerciales como elementos de la empresa mercantil.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (en adelante, ADPIC) fue considerado necesario y de vital importancia
para el crecimiento de sectores como los textiles, la agricultura y la implementacién de

un sistema que propiciara la celebracion de negociaciones multilaterales e
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internacionales. Como todo proceso de cambio, ha significado arduo trabajo |
transicién hacia una nueva arquitectura internacional; muchos paises han tomado
consciencia del valor de la propiedad intelectual y su importancia para la economia, por
lo que se han reformado los regimenes internos y desarrollado una nueva cultura de
proteccién a la propiedad intelectual, entre estos encontramos los paises de América
Central y el Caribe, quienes con el paso del tiempo han revisado sus sistemas y los

han adecuado a los parametros internacionales.

De acuerdo con informacién obtenida por el Consejo de los ADPIC, existen a nivel
mundial mas de mil leyes y reglamentos relacionados a la propiedad intelectual de las

cuales la mayoria han sido promulgados como consecuencia de dicho acuerdo.

A nivel internacional, la propiedad intelectual es considerada una forma especial de
propiedad, debido a que la mayoria de Estados cuentan con un ordenamiento legal
especial a este respecto, iniciando con normas constitucionales. Este es el caso de
Guatemala, ya que el Articulo 42 de la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala 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.” Debido
al reconocimiento constitucional de la propiedad intelectual, se ha visto la necesidad de
regular en leyes ordinarias las condiciones para que los autores e inventores puedan
gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invento, y tomando en cuenta que la

propiedad intelectual esta dividida en dos ramas (derechos de autor y propiedad
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industrial), para obtener la plena proteccion a la que se refiere el mandato
constitucional se requiere la emision de dos leyes que al mismo tiempo se ajusten a los
parametros establecidos en tratados internacionales suscritos por Guatemala, tales
como el Convenio de Berna para la Proteccion de Obras Literarias y Artisticas de 1886
y el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883, que no
son mas que un conjunto de derechos minimos que debe garantizar un Estado dentro

de sus relaciones comerciales internacionales.

No obstante lo anterior, tanto el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial como la Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad,
Dibujos y Disefios Industriales se volvieron obsoletos para la evolucion de las
regulaciones sobre esta materia existentes a nivel internacional, ademas este Convenio
no regulaba lo relativo a los derechos de autor y derechos conexos. En virtud de lo
anterior y tomando en cuenta que cada subdivision tiene su propio contenido,
condiciones y plazos relativos a su proteccidn, los cuales resultan distintos unos de los
otros, el primer paso fue la entrada en vigencia al Decreto nimero 33-98 del Congreso
de la Republica de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos,.
Posteriormente, y con el objeto de adecuar la legislacién interna al marco legal
internacional, surge la Ley de Propiedad Industrial, Decreto niamero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala, la cual viene a derogar tanto el Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley de Patentes de
Invencion, Modelos de Utilidad, Dibujos y Disefios Industriales, lo cual constituye un

considerable avance en esta importante materia.
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Guatemala, con el que se incorporan reformas que adectuan la Ley de Derecho de

Autor y Derechos Conexos, al marco internacional antes indicado.

Hoy en dia, para los miembros de la Organizacién Mundial del Comercio, la proteccién
de la propiedad intelectual debe regirse, como minimo, por las normas establecidas en
el ADPIC, el que a su vez, esta basado en las disposiciones de los convenios de Paris
y de Berna, asi como en la Convencién de Roma sobre la proteccién de los artistas
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion y el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los
Circuitos Integrados (IPIC). La proteccibn minima contenida dentro del referido
acuerdo, debe incluir, ademas de las normas sustantivas, medios adecuados y eficaces
para obtener, 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 infraccién de los mismos, mecanismos

que deben ser agiles y expeditos para no hacer nugatorio el derecho.

El 21 de julio de 1995, Guatemala se constituye en miembro de la Organizacién
Mundial de Comercio (en adelante, OMC), lo cual trajo consigo la adquisicién de
compromisos y obligaciones, y como consecuencia, la necesidad adecuar la legislacién
interna a los estandares de proteccion requeridos. El no cumplimiento de esta
obligacién, traeria como consecuencia graves dafos a la economia nacional, pues la

inversién extranjera consideraria como riesgo, entrar en el mercado guatemalteco.
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En el marco de las relaciones comerciales multilaterales de la OMC, el incumplimienté‘??i'iﬁéﬁ;.,%
a cualquiera de las obligaciones que impone dicho Acuerdo o la aplicacion de una
medida contraria a las disposiciones del mismo, que lesione los intereses de otro
Estado miembro, posibilita la aplicacion de medidas enfocadas a la indemnizacién por
el equivalente a los dafios y perjuicios sufridos por el miembro demandante.
Normalmente, existe la presuncion de que la transgresién de una norma de cualquiera

de los acuerdos lesiona los intereses de los otros Estados.

Es por ello que ia aprobacion de la Ley de Propiedad Industrial y las Reformas a la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos fue prioritaria para Guatemala, dejando sin
efecto el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial y
constituyendo asi un importante avance para el comercio guatemalteco y su entrada al
comercio internacional al contar con legislacién especifica y moderna sobre este

importante tema.

2.1 Objeto de la proteccion a la propiedad intelectual

“La propiedad intelectual como una rama del derecho, cuenta con sus propias normas
positivas y principios, que otorgan proteccién a todos aquellos autores de creaciones
artisticas, invenciones, ideas creativas expresadas dentro del mundo industrial y

comercial, pero excluye pensamientos puros no expresados, son entonces creaciones
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que nacen de una idea y culminan en su expresion a través de cualquier medio

accesible al publico, independiente de su creador.”

Como se mencioné anteriormente, la proteccidon a las creaciones del intelecto
constituye uno de los derechos fundamentales del hombre con el objeto de garantizarle
el aprovechamiento derivado de la explotacién comercial e industrial de su creacién,
por lo que el reconocimiento de estos derechos tiene también un fundamento
econémico. Ahora bien, debido a que la tecnologia ha tenido tal avance a lo largo de la
historia, también lo ha tenido la industria y los sistemas econdémicos, las nuevas
tecnologias brindan posibilidades para la solucién a problemas que afectan la salud y la
productividad de la humanidad, también para la divulgaciéon y reproducciéon de obras
protegidas por derechos de autor y para la elaboracién de productos novedosos que se
identifican con una marca, teniendo como resultado el crecimiento de la competencia al
estimular al empresario a innovar en sus diferentes ramas, para obtener el crecimiento

de la industria a la que se dedica.

El problema, sin embargo, consiste en que, a diferencia de otras ramas del derecho, la
propiedad intelectual no ha alcanzado el mismo grado de atencidon. La mayoria de
comerciantes, no otorgan el valor necesario a su propiedad intelectual, ya sea por
ignorancia o simple negligencia, pese a que gracias a las creaciones intelectuales,
nuestras tareas diarias resultan mas sencillas y se amplian nuestras posibilidades de

entretenimiento, distraccién, salud y expectativa de vida, entre otros. Todos los dias,

’ Baylos Corroza, H. Tratados de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual,
derecho de la competencia econémica, disciplina de la competencia desleal. Pag. 44.
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incluso en nuestros hogares, podemos apreciar muchos objetos que son producto de
intelecto humano que se distinguen de otros por sus funciones particulares y

caracteristicas novedosas.

El capital intelectual viene a ser el activo mas importante que poseen muchas de las
empresas mas grandes y poderosas del mundo, para quienes el capital intelectual es la
clave de su dominio en el mercado y de su rentabilidad, y es uno de los factores mas
importantes en las fusiones y adquisiciones de empresas, por lo que muchas empresas
ceden, licencian y franquician su propiedad intelectual a favor de otras empresas o

personas.

Sin embargo, las empresas altn en muchos paises en desarrollo, no toman en cuenta
la funcioén de los derechos de propiedad intelectual, ni les dan la importancia que estos
merecen. En general, las normas de contabilidad no reflejan la importancia y el valor de
los derechos de propiedad intelectual y de los activos intangibles en las cuentas de una
empresa y, a menudo, estos derechos son subestimados, mal administrados o
explotados de manera insuficiente en el mundo en desarrollo. A pesar de la importancia
y de la complejidad de los derechos de propiedad intelectual, los profesionales que se
ocupan de la propiedad intelectual de una organizacién no suelen trabajar de forma

coordinada.
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Las nuevas invenciones representan soluciones a problemas que afectan la salud yqiﬁumg
productividad de la humanidad, asi como la divulgacién de las obras protegidas por
derechos de autor y la elaboraciéon de nuevos productos identificados por una marca, lo
cual estimula la competencia. Sin embargo, la inversibn en la explotacién y
comercializacién de productos o servicios se ve estimulada por una adecuada
protecciéon que garantice al inversionista que la comercializacién de sus bienes no se

va a ver afectada por violaciones a sus derechos de propiedad intelectual.

Aungue la mayor parte del tiempo no se le otorgue el justo valor, gracias a las
creaciones intelectuales, nuestras tareas diarias resultan mas sencillas y se amplian
nuestras posibilidades de entretenimiento, distraccién, salud y expectativa de vida,
entre otros. Estamos rodeados de propiedad intelectual, por lo que asi como
defendemos la propiedad de un bien inmueble frente a cualquier perturbacién en
nuestros derechos, igualmente se deben de defender todas aquellas creaciones que
surgen del interior del individuo, creaciones que no pueden ser justipreciadas en
muchas circunstancias, pero que definen a la persona individual y juridica y que llevan

aparejadas una parte de la personalidad del creador o inventor.

2.2 El alcance de proteccion del derecho que asiste al titular de un derecho de

propiedad intelectual

Basicamente, la propiedad intelectual permite al titular lo siguiente:
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1. El derecho de utilizar la creacion (obra, marca, disefio, entre otros) y beneficiarse de

ella de la manera que mejor considere apropiada.

2. Oponerse al uso ilegitimo o al abuso del derecho protegido, por parte de un tercero
no autorizado para hacerlo, es decir, toda persona individual o juridica que sea titular
de propiedad intelectual, adquiere la facultad de evitar que cualquier tercero pueda

aprovecharse ilegitimamente de su creacién sin su consentimiento previo.

Si bien el derecho de usar la invencién es importantisima para el creador o inventor de
la misma, la parte mas destacada de la propiedad intelectual y el por qué muchos
acceden a su registro es el derecho a impedir o ius prohibendi, permitiendo al titular
ejercer todas aquellas acciones legales para que se reivindique su derecho exclusivo
sobre la invencion o creacion en discusién. Ahora bien, no obstante lo anterior, el titular
también ostenta el derecho de autorizar al tercero para hacer uso de su creaciéon
mediante el pago de una licencia, a través de una cesién del derecho, o bien mediante

una franquicia, recibiendo a cambié como retribuciéon un pago definido

2.3 Limitaciones a los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, existen ambitos que no se
encuentran cubiertos por estos derechos. Existen limites temporales, para algunos de
los derechos de propiedad intelectual, los cuales tienen una vigencia maxima de

exclusividad, también existen limites territoriales, pues muchos derechos protegidos
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como propiedad intelectual sélo son validos en el territorio del pais donde se hayaﬁf""ﬂ.,g.
registrado. Sin embargo, existen excepciones a estos limites temporales y territoriales,
en los cuales esa proteccién trasciende fronteras y es de tipo indefinido, tal es el caso
del derecho de autor, asi como del nombre comercial, a los cuales la ley les otorga
proteccion distinta, ya que su registro no es necesario para que gozar de los derechos
que el mismo confiere, su proteccién es indefinida y asi lo establece el Articulo 74 del
Decreto niumero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de

Propiedad Industrial.

Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representacion grafica
que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las
demas empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, mientras que el
derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos
morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la
creacion de una obra literaria, artistica, cientifica o didactica, esté publicada o inédita.
Otro ejemplo, es el caso de la marca notoria y/o famosa, en la cual, la proteccién de la
marca puede reclamarse incluso en aquellos estados donde la marca aun no se
encuentra registrada, pero debido al prestigio que los productos o servicios que

ampara, han adquirido con el transcurso del tiempo.

Tanto la legislacion nacional como internacional confiere a todo titular de un derecho de
propiedad intelectual la facultad de impedir el uso o aprovechamiento de su creacion

por parte de un tercero. Como se ha visto, parte fundamental de los derechos de

30



propiedad intelectual es el derecho de prohibir que un tercero haga uso de la creacion
sin autorizacion del titular; sin embargo, este derecho no es absoluto, pues no implica
que el titular del mismo impida a un tercero hacer uso de la creacion dentro de ciertos
limites y siempre que ese uso se haga de buena fe y sin el afan de causar confusion
sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios (Articulo 36, Decreto 57-
2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial) y que
tales productos, asi como sus empaques o embalajes no se encuentre modificados,

alterados o deteriorados.

Especificamente, el derecho de autor tiene limites muy particulares para su ejercicio,

dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

- Los Articulos 15 y 16 del Decreto numero 33-98 del Congreso de la Republica
de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (en adelante LDA)
establece claramente qué obras son susceptibles de ser protegidas por los derechos
de autor, por lo que cualquier obra que no encuadre dentro de dichas descripciones no

puede ser considerada objeto de proteccion.

- Por otro lado, el Articulo 24 de la LDA en su parrafo segundo establece que no

seran objeto de proteccidén los descubrimientos, los conocimientos y las ensenanzas,

asi como los métodos de investigacion.
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los derechos de autor al establecer que podran ser comunicadas licitamente, sin
necesidad de la autorizacion del autor ni el pago de remuneracién alguna, cuando la
comunicacién: a) Se realice en un ambito exclusivamente doméstico, siempre que no
exista, un interés econémico, directo o indirecto, y que la comunicacién no fuere
deliberadamente difundida al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio, b) Se
efectie con fines exclusivamente didacticos, en el curso de las actividades de una
instituciéon de ensefianza por el personal y los estudiantes de dicha institucién, siempre
que la comunicacién no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el publico esté
compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes del centro educativo o padres
o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de
la institucién, y ¢) Sea indispensable para la practica de una diligencia judicial o

administrativa.

—Segun el Articulo 64 de la LDA, respecto de las obras ya divulgadas también es
permitida, sin autorizacién del autor: a) La reproduccién por medios reprograficos, de
Articulos o breves extractos de obras licitamente publicadas, para la ensefianza o la
realizaciébn de examenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de
lucro y que tal utilizacién no interfiera con la explotacién normal de la obra ni cause
perjuicio a los intereses legitimos del autor; b) La reproduccién individual de una obra
por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se
encuentre en su coleccién permanente, con el objeto de preservar dicho ejemplar y
sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar similar, en la

coleccién permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya extraviado,
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condiciones razonables; c) La reproduccién de una obra para actuaciones judiciales o
administrativas; y d) La reproduccién de una obra de arte expuesta permanentemente
en lugares publicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un
arte distinto al empleado para la elaboracién del original, siempre que se indique el
nombre del autor, si se conociere, el titulo de la obra, si lo tuviere, y el lugar donde se

encuentra.

—Otra limitacién a esta proteccion, se encuentra en el Articulo 65 de la LDA, el cual
autoriza el préstamo al publico del ejempilar licito de una obra expresada por escrito,
por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines

de lucro.

—El Articulo 66 de la LDA, por su parte, establece que sera licito, sin autorizacion del
titular del derechd y sin pago de remuneracién, con obligacion de mencionar la fuente y
el nombre del autor de la obra utilizada, si estan indicados: a) Reproducir y distribuir
por la prensa o emitir por radiodifusién o transmisién por cable, las informaciones,
noticias y Articulos de actualidad en los casos que la reproduccion, radiodifusién o
transmision publica no se haya reservado expresamente; b) Reproducir y poner al
alcance del publico, con ocasiéon de informaciones relativas a acontecimientos de
actualidad, por medio de la fotografia, videogramas, la radiodifusién o transmisién por
cable, fragmentos de obras vistas u oidas en el curso de tales acontecimientos, en la

medida justificada por el fin de la informacién; c) Utilizar por cualquier forma de
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comunicacion al publico, con fines de informacion sobre hechos de actualidad, "
discursos politicos, judiciales, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras
similares pronunciadas en publico, conservando los autores el derecho exclusivo de
publicarlos para otros fines; y d) Incluir en una obra propia, fragmentos de otras ajenas
de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, asi como obras de caracter plastico,
fotografico u otras analogas, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusién

se realice, a titulo de cita o para su analisis, con fines docentes o de investigacion.

—Con respecto a las conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de
ensefianza, el Articulo 67 de la LDA establece que pueden ser anotadas y recogidas
libremente pero esta prohibida su publicacién o reproduccién, total o parcial, sin la

autorizacién escrita de quien las pronuncié.

- El Articulo 68 de la LDA permite que la publicacién de leyes, decretos,
reglamentos, érdenes, acuerdos, resoluciones, las decisiones judiciales y de érganos
administrativos, asi como las traducciones oficiales de esos textos, podra efectuarse
libremente siempre que se apegue a la publicacién oficial. Las traducciones y
compilaciones hechas por particulares de los textos mencionados seran protegidas

como obras originales.

Asimismo, el Articulo 69 de la LDA establece que es libre la publicacién del
retrato o fotografia de una persona sélo para fines informativos, cientificos, culturales,

didacticos o cuando se relacione con hechos o acontecimientos de interés publico o
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social, siempre que no sufra menoscabo el prestigio o reputacién de la persona y que

tal publicacién no vaya en contra de la moral o las buenas costumbres.

— En cuanto a los fonogramas, el Articulo 70 de la LDA regula como licita la
ejecucion de fonogramas y la recepcion de transmisiones de radio o television, que se
realicen, para fines demostrativos de la clientela, dentro de establecimientos de
comercio que expongan y vendan equipos receptores, reproductores u otros similares

0, soportes sonoros o audiovisuales que contengan las obras utilizadas.

- Por dltimo, el Articulo 71 de la LDA se refiere a que los organismos de
radiodifusién pueden, sin autorizacién del autor ni pago de una remuneraciéon especial,
realizar grabaciones efimeras con sus propios equipos y para la utilizacidon en sus
propias emisiones de radiodifusion, de una obra que tengan el derecho de
radiodifundir. Sin embargo, el organismo de radiodifusién debera destruir la grabacion
en el plazo de seis meses contados a partir de su realizacién, salvo que se haya
convenido con el autor un plazo mayor. La grabacién podra conservarse en archivos

oficiales cuando tenga un caracter documental excepcional.

En el ambito de la propiedad industrial, el derecho conferido por el registro de un signo
distintivo no implica que el titular pueda impedir la importacién de los productos que él
mismo haya colocado en el comercio de otro pais o incluso los productos que otra
persona autorizada por él haya colacado en el comercio. A este respecto, el Decreto

57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial (en
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(signos distintivos y patentes):

- El Articulo 36 de la LPI establece que el registro de una marca no conferira el
derecho de prohibir que un tercero use con relacion a productos o servicios
legitimamente colocados en el comercio: a) Su nombre o direccién, o los de sus
establecimientos mercantiles; b) Indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas
de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizacion,
origen geografico o precio; y c¢) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad,
utilizacién, aplicacién o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con
relacién a piezas de recambio o0 accesorios. La limitacién referida en el parrafo anterior,
operara siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusién
sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. Asimismo, el Articulo 67
establece que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la
libre circulacién de los productos que la lleven legitimamente y que se hubiesen
introducido en el comercio, en el pais o en el extranjero, por dicho titular o por otra
persona con consentimiento del titular o econémicamente vinculada a éste, a condicién
de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto
inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacién, alteracién o deterioro. A
los efectos del parrafo anterior, se entendera que dos personas estan econémicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la explotacién de los derechos sobre la marca, o

cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
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- En relacion a las patentes, el Articulo 92 de la LPI establece que no son
patentables: a) Los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quirldrgicos para el
tratamiento de personas o animales; b) Una invencién cuya explotacioén seria contraria
al orden publico o a la moral, entendiéndose que la explotacidn no se considerara
contraria al orden publico o a la moral solamente por razén de estar prohibida, limitada
o condicionada por alguna disposicion legal o administrativa; y ¢) Una invencion cuya
explotacion comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las

personas, animales o plantas o el medio ambiente.

- Ademas de lo anterior, segun el Articulo 130, de la LPI| establece que no dara el
derecho a su titular de impedir: a) Actos realizados en el ambito privado y con fines no
comerciales; b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion
respecto al objeto de la invencion patentada; ¢) Actos realizados exclusivamente con
fines de ensefianza o investigacién cientifica o académica, sin propésitos comerciales,
respecto al objeto de la investigacion patentada; y d) actos referidos en el Articulo 5 ter
del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial. La realizacién de
cualquier actividad de las relacionadas en el parrafo anterior no constituira infraccion de
la patente, ni dara derecho al titular de la patente para proceder contra quien los
realice. En este mismo sentido, Articulo 131 de la LPI, establece textuaimente:
“Agotamiento del derecho. La patente no dara el derecho de impedir a un tercero
realizar negocios mercantiles respecto de un producto protegido por la patente u
obtenido por un procedimiento patentado, después de que ese producto se hubiese

introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de la patente o por otra
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persona con consentimiento del titular o econédmicamente vinculada a él. Para los
efectos del parrafo anterior, se entenderd que dos personas estan econémicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la explotacion de la patente, o cuando un tercero
pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas. Cuando la patente proteja material
biolégico capaz de reproducirse, la patente no se extendera al material obtenido por
multiplicacién o propagacién del material introducido en el comercio conforme al primer
parrafo, siempre que la multiplicacién o propagacion sea consecuencia necesaria de la
utilizacion del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio,
y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicacién o

propagacion.”

24 Importancia econémica de la propiedad intelectual para el comercio

guatemalteco.

Como se ha expuesto anteriormente, la proteccién de las creaciones provenientes del
intelecto humano constituye uno de los derechos fundamentales del hombre desde
finales del Siglo XIX y uno de sus objetivos principales es garantizar a los creadores e
inventores el derecho de gozar de los beneficios que se deriven de la explotacion

comercial e industrial de su creacion.
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forma de generar riqueza ha evolucionado, desde sistemas econémicos basados en el

descubrimiento y obtenciéon de oro y plata, pasando por la produccion manufacturera,

hasta llegar hoy en dia a la economia basada en la produccién de conocimiento.”

Actualmente, la tecnologia ha evolucionado de tal forma que hace posible la creacién
de lo que se conoce como ventajas competitivas, las que no son mas factores
mercadoldgicos que un producto o servicio tiene frente a otro similar y que estimulan la
libre competencia, asi como aumentan la participacion de empresas en mercados
globalizados de tal forma que esta empresa pueda mantener una posicion en el

mercado y continuar su crecimiento.

Como bien es sabido, para que la economia de un pais crezca, es necesario contar
con inversién, tanto nacional como extranjera, y para fomentar esa inversién se
requiere de un ambiente de certeza y seguridad juridica que garantice al inversionista
la proteccion a la propiedad en general de sus activos tangibles e intangibles, y esto se
ha ido obteniendo mediante la creacidn de un marco juridico otorgue todos los
derechos y mecanismos de defensas requeridos por la constante evolucién de los
sistemas de mercado, de tal forma que dicho marco juridico se convierte en un
elemento de generacién y promocién de capitales. Se observa, pues, como la inversion

en la explotaciéon y comercializacion de las creaciones intelectuales se ve estimulada

8h’ttg://www.sieca.org.gt/[gublico/Doctos y_Publicaciones/Publicaciones/Boletin Informativo/Boletin_ No08

{ boletin_informativo no_8.htm. Consultado: 20 de febrero de 2013.
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sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados durante el tiempo en que

estas creaciones se encuentren protegidas.

En referencia a la inversion extrajera, el escenario es muy parecido, pues la
globalizacion ha traido consigo la ampliacion de los mercados para lo cual,
nuevamente, ha sido indispensable constituir un marco de proteccién sélido de tal
forma que el comercio no sea afectado por la introduccién de productos falsificados y
es que desde los afios setentas el acceso a los mercados extranjeros se ha visto
condicionado por una correcta proteccién a los activos intangibles, constituidos por la
propiedad intelectual de una empresa o un comerciante, que en muchas ocasiones
tienen un valor superior a los activos fisicos y tangibles, por lo que los estandares de
proteccion a la propiedad intelectual son revisados constantemente, con el objeto de
efectivizar de mejor manera las protecciones otorgadas a los titulares de los derechos
de propiedad intelectual, a través de que los Estados se comprometan cada vez mas, a
que cada sistema comercial gire en torno a una adecuada proteccién de la propiedad
intelectual que provea de seguridad a todo creador o titular de un derecho respecto de

invertir con base en el mismo en cualquier lugar del mundo.

Todas las innovaciones y creaciones del intelecto estan compuestas por conocimientos
e informaciones que son transformados materialmente. El problema econémico radica
no sélo en promover las nuevas creaciones, sino en lograr su efectiva y rapida

proteccion para su posterior difusion, y es que los inventores o creadores deben
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asumir, tanto los costos como los riesgos vinculados con la innovacién y/o creaci
Ahora bien, para lograr una mayor seguridad en cuanto a la apropiacién de esos
beneficios, existen dos mecanismos, por una parte, las normas de propiedad intelectual
gue tienen por objeto conferir derechos econémicos exclusivos y por otro lado, todas
aquellas medidas de proteccion que controlan el acceso al conocimiento y a la

informacion que de cierto modo restringen el acceso a la misma.

En cuanto a la propiedad intelectual, sus normas fueron disefiadas con el objeto de
lograr un equilibrio entre el control que ostenta el creador en forma privada y el acceso
de los miembros de la sociedad a esa creacidon. Su correcta aplicaciéon es un
importantisimo incentivo para la promociéon de la actividad creativa, al otorgar un
derecho de goce y disfrute, sujeto a restricciones que dependen del tipo de creacion,
protegiéndose en ocasiones, tal como es el caso de las invenciones, durante un
periodo de vigencia determinado, pero cuando ese periodo expira, la creacién pasa a
ser de dominio publico.

“‘Dentro de la propiedad intelectual encontramos ademas de las invenciones, la materia

siguiente”:®

- Las marcas y signos distintivos
- Nombres de dominio
— Nombres Comerciales

— Expresiones y Senales de Publicidad.

® Diaz, Alvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de
libre comercio. Pags. 28.
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- Modelos de utilidad
- Disefios industriales
- Secretos industriales
- Variedades vegetales

- Derechos de autor y derechos conexos.

A pesar de que los Estados modernos han realizado avances en su legislaciéon para
ofrecer al usuario mayor seguridad para la proteccién de su propiedad intelectual,
muchas empresas aun no toman consciencia de la funcionalidad de los derechos de
propiedad intelectual, porque estos activos intangibles no se ven reflejados en sus

cuentas y son muchas veces subestimados o explotados pobremente.

Para determinar el éxito o fracaso de una empresa, se debe tomar en cuenta el grado
de explotacién de su propiedad intelectual y los riesgos que esto implica, es aqui donde
entra la labor del encargado de asesorar a los representantes de empresas de tal
forma, que puedan conocer el valor de los derechos de propiedad intelectual y estar al
tanto del valor subyacente de los activos intangibles y las formas de explotacién de los
mismos, que van desde la venta del producto o servicio al consumidor, hasta un

acuerdo de licencia a otras empresas con el objeto de ampliar su mercado.
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“La valoracion de la propiedad intelectual esta compuesta por el concepto econémico

del valor del bien intangible, y el concepto juridico de propiedad sobre dicho bien.”'®

La importancia de un activo se refleja en los beneficios que genera, es por esto que en
el ambito comercial se dice que el valor de algo no puede determinarse en abstracto, lo

cual es muy importante al momento de valorar la propiedad intelectual de una empresa.

Y es que para muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras el capital
intelectual constituye un activo mas valioso que el mismo inmueble en el que se
encuentran constituidos, o que los mismos productos que distribuyen o servicios que
proveen, ya que su prestigio comercial radica en la popularidad de los productos o

servicios que proveen y la forma en la que se encuentran posicionados en el mercado.

Es por esto que se ve como empresas de prestigio pueden cambiar de local sin afectar
su rentabilidad, pero sus marcas permanecen durante afios, porque el consumidor se
ve identificado con la empresa por sus marcas; en este sentido, se observa todos los
dias personas que consumen Coca-Cola (nicamente y otras que se rehldsan a

consumirla, y prefieren consumir otra bebida carbonatada, como Pepsi Cola.

10 hitp://www.wipo.int/smelen/documents/ip valuation.htm. Consultado: 14 de marzo de 2013.
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En toda negociacién comercial, las partes interesadas son las encargadas de darle: .

valor a la transaccion que se realiza. Determinar el valor de activos intangibles no es
algo dificil de hacer, si estos se han protegido legalmente, y se han sabido posicionar
en el mercado, de esa manera, los auditores y los mercadélogos de empresas pueden
realizar un trabajo en conjunto para determinar el valor de mercado de estos activos

intangibles.

2.4.1. La competencia desleal

A nivel comercial, la competencia es la forma en la que se manifiesta la libertad de
industria, comercio y trabajo, consagrada en el Articulo 43 de la Constitucién Politica
de la Republica de Guatemala, formando parte esencial de nuestro sistema econémico,
el cual modernamente gira alrededor de la libre competencia, la restriccién del

monopolio y la represidn a la competencia desleal.

Se entiende por competencia, la rivalidad u oposicidn entre quienes aspiran a
conseguir lo mismo."! Ahora bien, cuando el objetivo que se persigue es de caracter
econdémico la competencia es de tipo mercantil, la cual consiste en la actuacién
independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas en el mercado,

una posicidon de privilegio, atrayendo clientela dentro de un mismo sector comercial,

" http://www.wordreference.com/definicion/competencia. Consultado. 03 de marzo 2013.
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ofreciendo los precios, las calidades o las condiciones contractuales mas favorables.
De esta forma, el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre varios productos o
servicios, atendiendo a sus diferentes necesidades y poder adquisitivo,

constituyéndose en una caracteristica de las economias de libre mercado.

De conformidad con el Articulo 172 del Decreto nimero 57-200 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, se considera desleal todo acto
que sea contrario a los usos y practicas honestas del comercio realizado en toda la
actividad comercial e industrial. Es necesario prestar especial atencion al uso que el
legislador hace de la frase “practicas honestas del comercio”, ya que dentro de los
principios fundamentales del Derecho Mercantil se hallan la verdad sabida y la buena
fe guardada, principios que basicamente establecen que en toda negociacién comercial
las partes deben actuar con rectitud respetando el derecho de la otra parte y siguiendo
al pie de la letra las condiciones estipuladas para la formalizacién de la relacién
comercial. Por su parte, Garcia Maynez sefala que la buena fe mercantil debe ser el
presupuesto de un criterio ético de conducta y de desenvolvimiento en las actividades

mercantiles y profesionales.

La idea de establecer un sistema de normas orientado a proteger al comerciante contra
actos de competencia desleal surge con el liberalismo econémico con el objeto de
evitar que los comerciantes perjudiquen a sus competidores mediante actos
fraudulentos y deshonestos con el proposito de desprestigiarlos y llegar incluso a

sacarlos del mercado de determinado producto o servicio.
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La pregunta es, ahora, ¢ por qué vincular a la competencia con la propiedad intelectual?
La protecciéon contra la competencia desleal es considerada por muchos como un
complemento de la proteccién de la propiedad intelectual, sobre todo con la rama de la
propiedad industrial y asi lo establece el Convenio de Paris, que regula la proteccién
contra la competencia desleal junto con los derechos de propiedad industrial, por medio
del cual los Estados partes se comprometen a garantizar, tanto a nacionales como a
extranjeros que sus derechos de propiedad industrial no se veran afectados por actos

de competencia desleal.

Toda la normativa relacionada con la competencia desleal protege derechos legitimos,
tanto del mercado como de los empresarios y consumidores. La competencia desleal,
se realiza mediante actividades econdémicas licitas pero que se desarrollan mediante
mecanismos deshonestos, de tal suerte que una actividad comercial licita se convierte

en ilicita por el objetivo que persigue.

Los derechos de propiedad intelectual reconocidos por las leyes confieren al titular, el
derecho al uso exclusivo de su creacién y, como se ha mencionado anteriormente, el
derecho a prohibir que terceros no autorizados hagan uso de la misma en su perjuicio,
por lo que si un tercero hace uso no autorizado de esa propiedad intelectual, se
produce una infraccion a derechos de propiedad intelectual y muchas veces un acto

gue puede ser considerado como competencia desleal.
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La legislacion en materia de propiedad industrial establece en forma enunciativa mas
no limitativa, cuales son los actos de competencia desleal, en donde podemos
encuadrar ciertos actos y determinar los elementos que hacen a un acto susceptible de

causar competencia desleal, dentro de los cuales estan:

a) Todo acto u omisién que origine confusién o un riesgo de asociacién o debilitamiento
del caracter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la

empresa o el establecimiento ajenos;

b) La utilizacién, la promocidn o la divulgacion de indicaciones o hechos falsos o
inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la
empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacién, la aptitud para su empleo, uso o
consumo, la cantidad u otras caracteristicas de los productos o servicios propios o

ajenos;

c) La utilizacién indebida o la omisién de informaciones veraces, cuando las mismas
sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el
modo de fabricaciéon, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras

caracteristicas de los productos o servicios propios o ajenos;

d) La utilizacion por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de
propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese
producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del

prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito;
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e) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme al Articulo 20
pérrafo uno literales i), j), k), 1), m), n), A), o) y p) del Decreto nimero 57-2000, Ley de

Propiedad Industrial;

f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Articulo
21 literales b), c) y e) del Decreto niumero 57-2000 del Congreso de la Republica de

Guatemala, Ley de Propiedad Industrial;

g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, asi como cualquier acto de

comercializacién, promocién, divulgacién o adquisicién indebida de tales secretos; y

h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demas
medios de empaqgue o presentacion de los productos o de identificaciéon de los servicios
de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que

puedan inducir a error o confusién sobre el origen de los productos o servicios.

Como se pudo observar, dentro de todos los actos que la ley en materia de propiedad
industrial, Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
de Propiedad Industrial, enmarca como actos de competencia desleal, se encuentran
infracciones en contra del secreto comercial o secreto empresarial, el cual consiste en
toda informacién que no es conocida, y dicha informacion debe tener un valor
econdémico tal, que su divulgacioén ilegitima causaria un dafio irreparable al duefio de la
misma, su proteccion estriba de su no divulgacién, su reserva, y dicha informacién le

agrega valor comercial a la empresa.
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Congreso de la Republica de Guatemala en el Articulo 174, tendra la calidad de
secreto empresarial la informacién que tenga un valor comercial por el hecho de que su
propietario la mantiene reservada y que no sea, como conjunto o en la configuracion y
reunion precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni facilmente accesible
para personas que se encuentran en los circulos en los que normaimente se utiliza ese
tipo de informacion; y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su

legitimo poseedor para manteneria secreta.

En el mismo sentido el Articulo 175 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto nimero
57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, establece que constituyen actos
de competencia desleal en materia de secretos empresariales, entre otros, los

siguientes:

a) Explotar, sin autorizacién de su propietario, un secreto empresarial al que se ha
tenido acceso violando una obligacién de reserva resultante de una relacion contractual

o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorizacién de su propietario, el secreto empresarial
referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero Vemos que el secreto
empresarial, por la importancia comercial que implica, lleva aparejada una obligacion
de no hacer, en la cual quien esta en conocimiento de toda esa informacion “secreta”
se ve compelido quien la recibe, a manteneria en reserva, y el incumplimiento de esta

obligacién, regularmente contractual genera responsabilidad civil consistente en el
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pago de dafios y perjuicios de conformidad con el Articulo 1326 del Cdédigo Civil}.c.2. 3

Decreto Ley 106.

2.5 La proteccion de derechos de propiedad intelectual en Guatemala

El propésito del legislador al contemplar la posibilidad de iniciar una accién legal en
esta materia fue dotar al interesado de mecanismos para buscar la reparacioén o el cese
de la transgresioén o violacién ya causada, o prevenir los efectos de aquella que esta

por causarse.

Las acciones de este tipo pueden ser civiles y penales, atendiendo a lo que se desee
lograr, asi como del tipo de infraccién que se haya cometido. En otras palabras, el
titular de un derecho de propiedad intelectual que desee remediar una violacién a su
derecho puede promover una accién civil, mediante la cual puede obtener reparacién
del dafio causado, obtener el pago de una indemnizacién por el dafio sufrido, obligar al
infractor a que cese la actividad que lo perjudica o impedir que la infraccién llegue a
cometerse y surta sus efectos perjudiciales, pero si la infraccién consiste en un delito
debidamente tipificado como tal y el agraviado busca la imposicién de una pena al

infractor, entonces se esta frente a una accién de tipo penal.

En este sentido, las acciones de tipo civil en caso de infraccion o incluso de amenaza

de infraccion a los derechos de propiedad intelectual, deben ventilarse ante los
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tribunales de la republica, especificamente ante los Juzgados del Ramo Civil, las
cuales se llevan a cabo utilizando procesos regulados en nuestra legislaciéon procesal,
nos referimos al Decreto Ley numero 107, Cédigo Procesal Civil y Mercantil. Esto se
encuentra establecido en los Articulos 181 y 182 del Decreto numero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial; y, en el Articulo
133 del Decreto numero 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos, los cuales establecen que los juzgados del
ramo civil son los competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles
promovidas de conformidad con lo establecido en dicha ley, y que dichas acciones
seran tramitadas a través del procedimiento de conocimiento establecido en el Libro
Segundo, Titulo i, Capitulos | y I del Decreto Ley niimero 107, Cédigo Procesal Civil y

Mercantil, , siendo en el Juicio Oral.

Ahora bien, la accién civil puede iniciarse por varios motivos: por violaciones a los
derechos de propiedad industrial, por actos de competencia desleal o bien por
violaciones a los derechos de autor y derechos conexos siempre que la infraccién no

constituya delito.

En cuanto a las acciones civiles derivadas de infracciones a los derechos de propiedad
industrial y actos de competencia desleal, del Decreto nimero 57-2000 del Congreso
de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, establece diversas

acciones que pueden entablarse, dentro de las cuales se pueden hacer mencioén:
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- Accion civil por infraccion: Esta se encuentra regulada en el Articulo 196 del
mencionado cuerpo legal, el cual establece que el titular de un derecho protegido en
vitud de esta ley, podra entablar accién judicial contra cualquier persona que
infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infraccion, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le
restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos. Ente los cuales se pueden citar: a)
Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacién o la colocacién de la marca o un signo
distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o
para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusiéon y también
sobre productos y/o servicios que se relacionan con los productos y/o servicios para los
cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques,
embalajes o condicionamientos de tales productos, cuando esto pudiere provocar
confusién o un riesgo de asociacién de la marca con ese tercero o implicare un
aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza
distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido
el signo; b) Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importacién o
internacion de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la
literal b) que antecede; c) El resarcimiento de los dafios y perjuicios que se le hubieren
causado por el empleo, uso, aplicacién, colocacién, importacion o internacién
indebidos; d) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar
criminaimente a los responsables; e) Solicitar y obtener las providencias cautelares
previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este parrafo

y, también, contra quienes: i. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales,
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productos; ii. Sin autorizacién del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas,

embalajes u otros materiales analogos que reproduzcan o contengan la marca; iii.
Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que
lleven la marca con el propésito de dar la apariencia que contienen el producto original;
y iv. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya. f)
Demandar la intervencion de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y
respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una
posible infraccion y los dafios econdmicos o comerciales derivados de una infraccion, o
del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y, g) Demandar de la
autoridad judicial competente la cancelacion y posterior reivindicaciéon del registro de un
nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproduccién o imitacién
de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusién o un

riesgo de asociacién o debilite o afecte su fuerza distintiva.

- Accion Civil de Reivindicacion del Derecho: Se encuentra regulada en el
Articulo 197 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso
de la Republica de Guatemala y procede en aquellos casos en los que una patente o
un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a ello, en
perjuicio de otra a quién si le corresponderia el derecho. En virtud de esta accién, el

afectado puede solicitar que se realice en su favor la reivindicacién de su derecho.
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regulada en el Articulo 198 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000
del Congreso de la Republica de Guatemala y procede en aquellos casos en los que un
tercero no autorizado haya usado o explotado una invenciéon, un modelo de utilidad o
disefo industrial sin la autorizacion del titular, durante el procedimiento de obtenciéon de
la patente respectiva. El que ejerce esta accidon busca obtener el cese del acto
infractor, asi como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por la

infraccion.

- Accion Civil de Nulidad: Esta accién se encuentra regulada en el Articulo 201
de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, y éste a su vez nos remite a los Articulos 67 y 139 para
determinar la procedencia de esta accién. La accion de nulidad puede darse por haber
obtenido un registro por mala fe o por que el registro se obtuvo en violacién de ley, de
acuerdo a las razones intrinsecas que nuestra ley determina, para que un signo
distintivo no pueda ser utilizado como marca, es decir, esta acciéon procede cuando el
registro de un signo distintivo se otorgé en violacién a lo preceptuado por el Articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente: “Articulo 20. Marcas
inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser registrado como marca, ni como
elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes: a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al
servicio al cual se aplique; b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o
del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza

del producto o del servicio de que se trate; c) Que consista en una forma que dé una
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ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique; d) Que consista ™

exclusivamente en un signo o una indicacion que, en el lenguaje corriente, técnico o
cientifico, o en los usos comerciales del pais, sea una designacion comun o usual del
producto o del servicio de que se trate; €) Que consista exclusivamente en un signo,
una indicacién o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir
alguna caracteristica del producto o del servicio de que se trate, su traduccién a otro
idioma, su variacién ortografica o la construccion artificial de palabras no registrables; f)
Que consista en un simple color aisladamente considerado; g) Que consista en una
letra o un digito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma
especial y distintiva; (...)". En este caso, la accion corresponde a la Procuraduria
General de la Nacién, cuando afecte intereses del Estado o por cualquiera que se

considere afectado.

— Accioén civil de Anulabilidad: (Articulo 67 de la Ley de Propiedad Industrial)
Esta accion procede cuando el registro de una marca se otorgd en violaciéon de lo
establecido en el Articulo 21 del Decreto niamero 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:
“Articulo 21. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podra ser registrado
como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algin
derecho de tercero. En via puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresion de publicidad comercial
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares

productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar
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confusién o crear un riesgo de asociaciébn con esa marca o expresion de publicidad
comercial; b) Si el signo puede causar confusién por ser idéntico o similar a un nombre
comercial 0 un emblema usado en el pais por un tercero desde una fecha anterior, en
una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancias o preste
servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que
pueda debilitar o afectar su distintividad; c¢) Si el signo constituye una reproduccion,
imitacion, traduccién o transcripcion, total o parcial, de una marca notoria de un tercero,
aunque no esté registrada en el pais, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar
confusién o un riesgo de asociacion con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de
la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva; d) Si el signo afecta
el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratAndose del nombre, firma,
titulo, hipocoristico, seudoénimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que
solicita el registro, salvo que se acreditare la autorizacion de esa persona o, si hubiese
fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;(...)” . En este
caso, la accion corresponde a aquel que considera que su derecho esta siendo violado

por alguna de estas situaciones.

- Accion Civil por Actos de Competencia Desleal: Esta accion, contemplada
en el Articulo 204 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Repuablica de Guatemala,
Ley de Propiedad Industrial, es aquella accién que se ejercita para solicitar a la
autoridad competente, que determine la existencia y el caracter ilicito de un acto que se

presume de competencia desleal. Esta accidn puede ser ejercitada por la persona que
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sector del comercio cuyos intereses se vean afectados, ya que, de conformidad con la

Ley en cuestidén, el demandante Gnicamente debe probar la existencia de un acto de

competencia desleal por parte del demandado.

En cuanto a las acciones civiles derivadas de infracciones a los derechos de autor y
derechos conexos, la Ley de la materia en el Articulo 134 bis establece que las
acciones que se entablen para la defensa de estos derechos deben ir orientadas a

solicitar que la autoridad competente resuelva de la siguiente manera:

- Ordenar que las mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna,
apartadas del comercio de forma que se evite causar dafios al titular del derecho, o que
sean destruidas como objetos de ilicito comercio. Cuando se trate de prendas de vestir
de las que pueda eliminarse el elemento violatorio, el Juez podra ordenar una vez haya
sido retirado éste y si lo estima conveniente, que sean entregadas gratuitamente a
entidades no lucrativas, privadas o publicas para que puedan utilizarlas exclusivamente
en obras o actividades de beneficencia social, debiendo quedar constancia escrita de la

entrega;

— Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado
predominantemente en la produccién de las mercancias infractoras, sean apartados del
comercio y, cuando asi se estime conveniente, que sean entregadas gratuitamente por

el Juez a entidades no lucrativas, privadas o publicas, para que puedan utilizarlas

57



Ot

/”@\L‘& RHT N
oh RN
G e CARg,

i

exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social, sin indemnizacion \;a &

‘alguna para su propietario, debiendo quedar constancia escrita de la entrega;

~ Prohibir que las mercancias infractoras ingresen al comercio;

- Disponer que cesen los actos infractores y que se tomen las medidas necesarias
para impedir sus consecuencias y para evitar su repeticion, asi como el resarcimiento

de los dafios y perjuicios.

Por otro lado, el Ministerio Publico tiene la facultad de iniciar una accién penal cuando
la infraccion que se reclama, resulte estar tipificada como un delito debidamente
tipificado por ley, ya que de conformidad con el Articulo 206 del Decreto numero 57-
2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, y el
Articulo 127 del Decreto nimero 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala,
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, es a esta autoridad a la que
corresponde el ejercicio de la accidn penal en contra de los responsables de la
comision de un delito relacionado con la propiedad industrial y los derechos de autor y
derechos conexos, respectivamente. Los delitos a los que se refieren ambas leyes los
encontramos tipificados en el Cédigo Penal en los Articulos del 274 al 275 bis, dentro

de los cuales estan:
- Violacidon a derechos de autor y derechos conexos

- Destruccién de registros informaticos
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— Alteracién de programas

— Reproduccién de instrucciones o programas de computacién
- Creacidn de registros prohibidos

- Manipulacion de informacion

- Uso de informacién

- Programas destructivos

- Violacion a los derechos de propiedad industrial

- Alteracion fraudulenta.

Adicionalmente a las dos acciones anteriores, tanto previo a iniciarlas como al
momento de iniciarlas, puede ejercerse una accién accesoria de tipo cautelar o
precautoria, la cual tiene por objeto evitar que contintie la infraccién o violacién a un
derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, evitar que productos o mercancias

falsificadas ingresen a un mercado determinado.

Respecto de estas medidas cautelares, se puede tener el caso de un producto en el
que se esté usando ilegitimamente un signo distintivo, y que se encuentre colocado en
el mercado para ser adquirido por los consumidores; en virtud de los establecido en el
Articulo 187 literal a) el titular del derecho de propiedad intelectual puede solicitar ante
juez competente que para garantizar la proteccion de su derecho, se ordene la

cesacion inmediata del uso, aplicacion, colocacién y comercializacién de los productos
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infractores y de los actos desleales. El Decreto Ley nimero 107, Cédigo Procesal Civilb
y Mercantil, en los Articulos 516 al 537 regula todo lo relativo a las providencias
cautelares de manera general, y dicha ley resulta por mandato, suplir a nuestras leyes
de propiedad intelectual, sin embargo, tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos, tomando en cuenta la especialidad de la
materia, incorporan providencias cautelares especialisimas y especificas para la
materia de estudio, las cuales tienen relacidbn con el caracter propio de cada tipo

derecho y cada tipo de violacion o infraccion.

Las providencias cautelares que el Decreto numero 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial establece en el Articulo 187, y

son:

a) La cesaciéon inmediata del uso, aplicacion, colocacion y comercializacion de los

productos infractores y de los actos desleales;

b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales
resultantes de la infraccion o usados para cometerla y de los medios que sirvieran

predominantemente para realizar la infraccién;

c) La prohibicién de la importacién de los productos, materiales o medios referidos en

la literal anterior;
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d) La confiscacion y traslado a los depésitos judiciales de los productos, materiales o

medios referidos en la literal b);

e) Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticién de la infraccién o
de los actos de competencia desleal, incluyendo la destruccién de los productos,
materiales 0 medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un dano o
constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o

contra el medio ambiente;

f) La anotacién de la demanda sobre la inscripcidn cuya nulidad o anulacion se

pretende; y

g) La suspension de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que
resulten necesarios para la internacion, distribucion, venta o comercializacion de los

productos infractores.

Al mismo respecto, el Decreto del Congreso de la Republica nimero 33-98, Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos establece en el Articulo 133 Bis como
medidas cautelares que protegen estos derechos e impiden continuar con la infraccion

reclamada, las siguientes:

a) La cesacion inmediata de la violacion que se alegue por parte del titular del derecho;

b) EI comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques,

embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, equipos, maquinaria y otros
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materiales resultantes de la infraccién o usados para cometerla y de los medios que ™

sirvieran para realizar la infraccion;

c) La prohibicién de la importacion de los productos, materiales o medios referidos en

el inciso anterior;

d) La confiscacién y traslado a los depésitos judiciales de los productos, materiales o

medios referidos en el inciso b);

e) Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la infraccion,
incluyendo la destruccion de los productos, materiales, equipos o medios referidos en
el inciso b) cuando los mismos causen un dafio o constituyen un riesgo que atente con

la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente; y

f) La suspension o cancelacién de los registros o licencias sanitarias o de otra
naturaleza, que resulten necesarios para la internacién, distribuciéon, venta o

comercializacion de los productos infractores.

La ley sefiala tres momentos en los cuales puede solicitarse la fijacion de una medida
cautelar, ya sea previo al planteamiento de la demanda, con la demanda, o posterior a
la demanda, y solo sera necesaria la prestacion de una garantia en el primer supuesto,

es decir, previo al planteamiento de la demanda.

La solicitud de una medida cautelar de este tipo va enfocada a la proteccion del
derecho del actor, y su naturaleza es proteger el derecho que el actor reclama en tanto

no se resuelva en definitiva el proceso principal.
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intelectual puede ser de dos tipos, atendiendo a los resultados que el actor desea

obtener:

— Pretension indemnizatoria: Es aquella que busca un resarcimiento econémico
por un dafno causado. Existe un interés pecuniario cierto y determinado o determinable,
y lo que se busca al momento de plantear la demanda es obtener una indemnizacion

en virtud de haber sufrido un dafio.

- Pretension restauradora: Busca que se declare, constituya o modifique un
derecho que ha sido violentado. En otras palabras, se busca la restitucion de un
derecho que me ha sido vedado o entorpecido, y que como consecuencia de ese

entorpecimiento se cause un menoscabo al actor.

La diferencia sustancial entre ambos tipos de pretensiones es que en este caso no se
puede cuantificar el menoscabo causado, y la unica forma de recuperar el derecho que

se reclama es mediante la cesacion del acto perjudicial.

En materia de competencia desleal, segiln el Articulo 365 del Decreto numero 2-70 del
Congreso de la Repulblica de Guatemala, Cdédigo de Comercio de Guatemala
establece: “La resolucion que declare la existencia de actos de competencia desleal,
dispondra la suspension de dichos actos, las medidas necesarias para impedir sus

consecuencias y para evitar su repeticiéon y el resarcimiento de dafos y perjuicios
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se puede ejercitar, tanto una pretensién indemnizatoria como restauradora,

indemnizatoria en el sentido que se refiere al resarcimiento de dafos y perjuicios, y
restauradora en el sentido que se refiere a la suspension de los actos de competencia

desleal, etc.

En el caso de la pretensidon restauradora mencionada anteriormente, se busca la
restitucion de un derecho violentado, el Decreto nimero 2-70 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Cédigo de Comercio de Guatemala en el Articulo 367 y el
Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Propiedad Industrial en el Articulo 186 faculta para solicitar al juez la fijacién de
medidas cautelares que busquen la cesacidén de ese acto que me perjudica en el libre

ejercicio del derecho reclamado.

Mientras que en el caso que se esté ejercitando una pretension indemnizatoria, el actor
debera recurrir al embargo, anotacion de demanda, la intervencién de la empresa, y
otros mas regulados especificamente en el Decreto Ley numero 107, Cédigo Procesal

Civil y Mercantil.

A este respecto, el Articulo 533 del Decreto Ley nimero 107, Codigo Procesal Civil y
Mercantil establece: “En cualquier caso en que proceda un medida cautelar, salvo lo

dispuesto en el Articulo 534 para el arraigo, el demandado tiene derecho a constituir
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evitar la medida precautoria para obtener su inmediato levantamiento (...)". Este

Articulo faculta al perjudicado por la medida para que mediante la prestacion de una
contragarantia le sean levantadas las medidas que sobre él recaen. Sin embargo, en lo
referente a la propiedad industrial, el Articulo 188 del Decreto nimero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial establece que
una vez concedida una providencia o medida cautelar que tienda a asegurar las
resultas del proceso en cuanto a la pretension restauradora en una accién civil y
mercantil, la misma no podra ser dejada sin efecto mediante una caucién o garantia,
sino solo para el caso en que las medidas cautelares tiendan a asegurar o proteger una
pretensién indemnizatoria propiamente dicha. Es por esto que en materia de propiedad
industrial se puede observar la necesidad de que las medidas sean mantenidas en
caso se ejercite una pretension reparadora, a efecto de evitar la continuidad del acto
infractor, evitandose asi dafios irreparables, o bien que la accién ejercitada quede sin

materia.

Lo anterior tiene su fundamento en que cuando se ejercita una pretensién restauradora
es porque se ha violentado un derecho y lo que busca la medida cautelar es que esa
violacion cese, evitando asi la continuidad del perjuicio, por lo que resultaria contrario a
los intereses del actor que con la simple prestacion de una contragarantia la otra parte
guedara liberada de la medida sin poder tener la certeza que el acto contrario a la ley
ha cesado y se perderia la finalidad de garantizar las resultas del proceso, y se

desperdiciaria por completo la funcion de la accién iniciada.
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2.5.1 Procedimiento

De conformidad con lo establecido en los Articulos 182 y 133 de la Ley de Propiedad
Industrial y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos respectivamente, todas
las acciones relativas a esta materia que se ventilen ante los Tribunales de la
Republica, se tramitaran de conformidad con el procedimiento del juicio oral
establecido en el libro Segundo, Titulo 1, Capitulos | y 1l del Decreto Ley nimero 107,

Caddigo Procesal Civil y Mercantil,

El juicio oral presenta como ventaja el hecho de que, tal y como su nombre lo indica,
todas las diligencias que en él se tramitan son orales, lo cual presenta una mayor

celeridad, concentracion y por lo tanto, economia procesal.

A este respecto, existen argumentos a favor y en contra de la oralidad, ya que en
nuestro medio el abogado, en materia civil y mercantil, se encuentra mas familiarizado
con el proceso escrito, siendo el proceso oral, la excepcién a lo que comunmente
diligencian, por lo que muchos establecen, ante la falta de costumbre de utilizar el
proceso judicial oral, que no puede existir la oralidad pura sin el auxilio de la escritura

para hacer constar determinados actos procesales.

El autor, Mario Aguirre Godoy, establece que en relacién al sistema oral en los

procesos, deben estudiarse cinco aspectos: 1. El relativo a la estructura de los érganos
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proceso, 4. Los poderes de los jueces y 5. El principio de oralidad.?

En cuanto a la organizacién de los 6érganos jurisdiccionales, el licenciado Aguirre
Godoy establece que existe controversia entre si los que conocen de juicios orales
deben ser unipersonales o colegiados, ya que si es un 6rgano unipersonal no es
posible pensar en una instancia unica, porque lo que ese juez unipersonal resuelva
debe ser revisado posteriormente por un érgano superior y por lo tanto se quebranta el
principio de inmediacién, mientras que si por el contrario el érgano jurisdiccional es
colegiado no habria posibilidad de esa segunda instancia. Sin embargo, el objetivo de
implementar un proceso oral es darle vida al principio de concentracién procesal y para
esto es necesario simplificar la forma de llevar a cabo las diligencias, limitar los
recursos a interponer para obtener una resolucién mas rapida, sin que esto implique

una violacion a garantias procesales como el debido proceso y la legitima defensa.

Someter un proceso al sistema oral tiene como finalidad principal lograr la publicidad
del proceso, la inmediacién por parte del juez en todas las diligencias que se realicen,
pero sobre todo la concentracion de actuaciones en el menor nimero de audiencias
posible. La implementacién de este tipo de proceso ha sido dificil en Guatemala,
escasamente se ha logrado con el proceso penal, en el proceso civil ha existido mayor

resistencia. Por esta razén, el legislador decidié regularlo, ya que no habia razén para

2 Aguirre Godoy, Mario. Derecho procesal civil, 1t.; 1vol.; pag. 274.
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que otros juicios, exigiendo por su materia mayor brevedad en los tramites, siguieran™

sometidos al formalismo del proceso escrito."

13 Najera Farfan, Mario Efrain. Derecho procesal civil. Pag. 76.
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CAPITULO NI

3. Situacion internacional de la propiedad intelectual

A lo largo del presente trabajo de tesis se han determinado cudles son los derechos de
propiedad intelectual y las facultades que confieren a su titular, los mecanismos legales
para hacerlos valer, asi como las posibles violaciones que pudieran sufrir los mismos.
Y como resultado se ha determinado la importancia que estos derechos implican para
los comerciantes y, por lo tanto, para la economia de un pais, por lo que se hace
imperativa la necesidad de obtener todas las armas que contribuyan a crear un
ambiente de seguridad y certeza juridica y, como consecuencia, fomentar la inversién

nacional y extranjera.

De conformidad con el Articulo 119, literal k, de la Constitucién Politica de la Republica
de Guatemala, es obligacién del Estado proteger la formacién del capital, el ahorro y la
inversién, y en la literal n del Articulo citado se establece como otra obligacion del
Estado la creacién de condiciones adecuadas para promover la inversion de capitales

nacionales y extranjeros.

De acuerdo a lo anterior, el Estado necesita fomentar y promover la inversion
extranjera con el objeto de tener una fuente de transferencia tecnolégica, generacion
de empleo, crecimiento de la economia del pais y el desarrollo en todos los sectores

productivos y, como resultado, el fortalecimiento de la inversién nacional y extranjera.
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Se debe tomar en cuenta que en cuanto a inversidbn se refiere, la Iegislaciénv )
guatemalteca se ha caracterizado por contar con normas dispersas que garantizan el
tratamiento como iguales entre los inversionistas nacionales y extranjeros, con el
objetivo de crear un régimen mas favorable para atraer capitales extranjeros que

colaboren con cumplir todos esos fines de crecimiento econémico para nuestro pais.

De conformidad con algunas teorias del célebre economista Adam Smith, el
crecimiento econémico de un pais se da en la medida en gue todos los individuos en él
interesados, obtengan con su trabajo, el producto suficiente para su subsistencia y el
mantenimiento de sus necesidades familiares. Segun Smith, algunas medidas para

promover el desarrollo econémico de un pais son:

- Capacitacion al capital humano

- Aprovechamiento de recursos naturales

— Conocimiento tecnologico

- Fomento de una cultura de ahorro

- Fomento a inversién nacional y extranjera

— Educacion para todos los habitantes

— Promover el respeto a los derechos de propiedad

- Garantizar la libertad de comercio e industria

— Crear un marco regulatorio que transmita la idea de seguridad y certeza juridica

- Evitar la exigencia de tributacion excesiva
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Para que una economia sea soélida, es necesario que los gobiernos tomen diversas
medidas, tales como crear marcos regulatorios claros y aplicarlos de manera uniforme
mediante mecanismos de supervision, lo cual no necesariamente debe traducirse en
obstaculos juridicos y reglamentos innecesarios cuya aplicacidn resulte ineficaz
posteriormente. Mejorar el entorno legal contribuye al progreso, siempre que se
establezcan mecanismos de protecciéon adecuados para los inversionistas, ya que el
sentido comun indica que al pensar invertir cierta cantidad en establecer un negocio
determinado esta inversién se hara después de haber realizado un estudio del mercado
hacia el cual se esta enfocado y las garantias que se ofrecen para que esa inversion
esté legalmente protegida y segura, es por esto que dia a dia se puede observar que
empresas transnacionales constituyen sucursales en diversos pais con el objeto de

expandir el alcance de su negocio y producir ganancias mayores.

En los capitulos anteriores del presente trabajo, se ha determinado el papel tan
importante que juega para el comerciante contar con proteccioén eficaz para la actividad
mercantil que realiza, y cdmo en ocasiones el capital intelectual de estas empresas es
incluso mas valioso que el mismo capital fisico, es por esto que para atraer ese tipo de
inversiones a nuestro pais se debe contar con la estructura adecuada para garantizar

al inversionista que su dinero y esfuerzo estara bien protegido.

3.1 Caso Japon

Un ejemplo claro de esto ha sido Japén; la economia de este pais entré en una grave

recesion econdmica después de haber sido denominada como bubble economy o
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economia de burbuja, por lo que en busqueda de nuevas oportunidades para retorﬁ? -
el camino que una vez trazaron, se percataron que la herramienta que tenian mas
accesible era tomar medidas a nivel de Estado que permitieran crear, proteger y usar a
la propiedad intelectual como una forma de revitalizar la economia de este pais. A
principios de los afos noventas, la propiedad intelectual empezé a atraer la atencién de
comerciantes japoneses por o que se implementaron nuevas medidas para fortalecer
los derechos de propiedad intelectual. Ante tales circunstancias, en el afio 2001 el
sistema judicial de Japdén publicdé diversas recomendaciones, las cuales tenian un
objetivo principal: dejar en claro que una de las reformas mas importantes a realizar en
la justicia del ramo civil de un Estado consiste en el fortalecimiento de la resolucion de
casos relacionados con derechos de propiedad intelectual y recomendd que estos

fueran resueltos por personas con experiencia comprobada en esta materia.

Asi, en marzo de 2002, se estableci®6 el Consejo de Estrategias de Propiedad
Intelectual, el cual adoptd su Compendio de Politicas de Propiedad Intelectual, el cual
recomendd la creacion de una entidad equivalente a una corte de patentes bajo el
concepto de un Estado basado en la propiedad intelectual. En marzo de 2003, entra en
vigencia la LLey de Propiedad Intelectual japonesa, la cual crea la Oficina Central de
Politicas de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Policy Headquarters), como
primer punto en su agenda, esta Oficina Central adopta un Programa Estratégico para
la Creacion, Proteccion y Explotacion de la Propiedad Intelectual, el cual incluia dentro
de sus recomendaciones la creacion de un tribunal especializado para transmitir a los

individuos que la propiedad intelectual era una de las prioridades del gobierno japonés.
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El fin principal que se buscaba obtener mediante la creacidn de este tribunal, era lograr ™-

que los procesos en materia de propiedad intelectual fueran mas rapidos y efectivos,
en el entendido que el papel que juegan los jueces tiene gran importancia para la
correcta proteccién de la propiedad intelectual juntamente con el uso y explotacién de
la propiedad intelectual en la sociedad y economia japonesas, de donde deviene la
necesidad de mejorar el sistema judicial especializado en el manejo de casos

relacionados con la propiedad intelectual.

Por lo que el 1 de abril de 2005, empez0 a funcionar este tribunal especializado. Segun
informes emitidos por este mismo tribunal, el resultado es visible, ya que la duracion de
los procesos ha disminuido considerablemente como fruto de la especializacién de los

jueces.

Japén es un claro ejemplo de la necesidad de contar con jueces especializados en una

materia tan especifica como lo es la propiedad intelectual.

Y es que no es que se busque tachar a los jueces del ramo civil y mercantil de
ignorantes e incompetentes sino que se comprende que la materia a la que se dedican
es tan amplia que es imposible pretender que se dediquen de lleno a capacitarse en

este tema tan puntual.

La propiedad intelectual no es una rama estatica pues estd sometida a cambios
constantes; ha trascendido fronteras y se puede ver como cada dia son mas las

personas interesadas en profundizar en estos temas y contagiar a otros con la pasion
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que inspira estudiar la propiedad intelectual. De esto se deriva que muchos Estado
han fomentado la proteccion a la propiedad intelectual mediante la implementacion de
medidas que contribuyen a lograr ese enforcement que necesita la propiedad
intelectual para cumplir el objetivo del creador en cuanto a la efectiva proteccion de sus

derechos.

3.2 Situacion actual en Guatemala

En Guatemala, la Camara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) asegura
que, a pesar de los avances internacionales, la defensa de la propiedad intelectual
continta siendo el talén de Aquiles en el pais, por lo cual han solicitado enumeradas
veces a la Corte Suprema de Justicia, la creacion de un juzgado especifico para

abordar el tema.

La directora ejecutiva de la AmCham, Carolina Castellanos, dijo que en repetidas
oportunidades, la entidad en referencia, se ha manifestado acerca de la importancia de
cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de propiedad intelectual, por los
efectos tan negativos que tiene en la atraccion de inversion y en el descenso de los
ingresos tributarios. Sin embargo, no se han impulsado medidas contundentes que
eviten este flagelo. Una parte de ello viene de la falta de aplicacion de la justicia e,
incluso, refiere que hay casos que tienen anos sin ser resueltos, por lo que se ve
reflejado la necesidad de la creacién de un juzgado con competencia especial. Una de
sus propuestas establece que no se necesita de mas recursos, pueden funcionar en los

juzgados instalados ya, sbélo que verian este tipo de casos y tendrian una
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especializacién, que AmCham podria brindarles, pues, segun la directiva empresarial,
muchos abogados optan por buscar soluciones en la via administrativa, a causa de lo

lento que se vuelve el resolver un caso de propiedad intelectual.

A la fecha, AmCham desde el 2006, ha estado trabajando por influenciar la Corte
Suprema de Justicia con el prop6sito de hacer notar la pobre imparticion de justicia y el
desconocimiento del tema por parte de los juzgadores. Con este propésito, AmCham
ha establecido un Comité de Propiedad Intelectual, el cual esta integrado por abogados
especializados y con afios de experiencia en la materia, quienes se han organizado
para capacitar a los jueces de todos los ramos y asi como a magistrados, en asuntos
de propiedad intelectual. De hecho, estas capacitaciones ya se estan impartiendo, pues
el Organismo Judicial junto con AmCham, en el afio 2006, suscribieron una carta de
entendimiento enfocada a la capacitacién y asistencia técnica en materia de propiedad
intelectual. Sin embargo pese a los esfuerzos realizados, aun no se ha logrado el
objetivo de formar juzgados especializados en Propiedad Intelectual, debido a la
saturacion de trabajo en cada juzgado. Lo que se persigue con estas capacitaciones es
que los jueces conozcan todas las causas que pueden dar origen a un proceso judicial
relacionado con la propiedad intelectual para que las soluciones a estos casos puedan
ser tomadas con criterio, ya que la propiedad intelectual, a pesar de tener su asidero en
la legislacion, también engloba otros aspectos como el mercadeo, la administracion de
empresas, y muchas veces simple sentido comtn, tal es el caso, por ejemplo, de la
fijacion de una medida precautoria y su levantamiento; en capitulos anteriores se tratd
este asunto y se determind que, por su naturaleza, una vez fijjada una media

precautoria relacionada con la propiedad intelectual, es practicamente imposible, en
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cuanto a las que persiguen el cese de la infraccién, que sean levantada, por este
motivo es que es necesario contar con profesionales con criterio cimentado y
experiencia, que tengan la capacidad para discernir las pretensiones del actor y
apreciar el caso desde otros puntos de vista, de tal forma que la resolucién adoptada

pueda brindar a las partes certeza juridica y confianza en el sistema judicial.

El problema que la AmCham ha enfrentado es la constante rotacion de los jueces, lo
cual complica el seguimiento que pueda darsele a estas capacitaciones, por lo que los
integrantes del Comité de Propiedad Intelectual de la AmCham han propuesto
implementar dichas capacitaciones como parte del pensum la escuela judicial, de tal
forma que al asignar un juez a un juzgado especializado en propiedad intelectual, éste
reciba la capacitacion necesaria. Hay que tomar en cuenta también que debe
capacitarse no soélo al juez sino a todo el personal de cada juzgado especializado, ya
gue ellos también estan en constante contacto con los expedientes y los interesados en
los mismos. A pesar de los obstaculos, a la fecha AmCham ha capacitado a 300 jueces
en el Departamento de Guatemala, Zacapa y Quetzaltenango; sin embargo, muchos de
ellos aun no han llegado a conocer casos relacionados con la Propiedad Intelectual. El
objetivo de AmCham es lograr el establecimiento de un juzgado para capacitar a
determinado grupo de profesionales especificos y no desperdiciar el trabajo ya
realizado. Hace cinco anos, AmCham firmé un convenio de cooperacion con la Corte
Suprema de Justicia y la propuesta es incluir un curso de propiedad intelectual dentro

del pensum de la escuela de estudios de la carrera judicial.
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No obstante lo anterior, es importante resaltar que la ardua labor de AmCham ha tenido ™y o>

frutos que han contribuido a dotar al sistema de mayor certeza juridica. En afos
anteriores, AmCham impulso la creacién de la Fiscalia de Delitos Contra la Propiedad
Intelectual y realizé todas las gestiones necesarias ante el Ministerio Publico para
contar con dicha fiscalia, la cual funciona actualmente y de la cual se hara referencia
mas adelante. Por otro lado, segun informacién obtenida de AmCham los esfuerzos
estan dando resultados positivos, llegando a conocimiento de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia quienes se han mostrado muy interesados en apoyar la

propuesta de AmCham y considerar la posibilidad de crear un juzgado especializado.

El Articulo 181 de la Ley de Propiedad Industrial establece lo siguiente: “Los juzgados
de ramo civil son competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles
promovidas de conformidad con lo establecido en esta ley, salvo que se establezcan y
organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias.”. Si se
analiza el espiritu de esta norma, se puede observar que el legislador contemplé la
complejidad de esta rama del derecho y la necesidad de contar con conocimientos
especializados, por lo que previé que en su momento seria necesaria la creacion de
juzgados con competencia especial, lo mismo sucede con el derecho de la propiedad

intelectual enfocado a derechos de autor y derechos conexos.

Algunos paises han optado por establecer departamentos especializados en propiedad
intelectual dentro de los tribunales de la jurisdiccién ordinaria que ya se encuentran
funcionando, esto presenta como beneficio el hecho de que consisten en un ahorro

considerable en cuestiones de infraestructura, tal es el caso de:
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Brasil

Bélgica
Canada
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Hong Kong
Hungria
India

Israel

ltalia
Noruega
Pakistan
Rumania
Sierra Leona
Eslovaquia
Eslovenia
Sudafrica
Espaia
Suecia
Taiwan

Paises Bajos
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intelectual

Los paises anteriores han venido a sentar un precedente para que otros puedan
determinar la importancia y necesidad que existe de contar con drganos
jurisdiccionales especializados, por o que actualmente otros paises estan estudiando

la posibilidad de implementarlos, dentro de los cuales podemos encontrar:

- Costa Rica: existen varias propuestas al respecto, pero aun no se ha tomado

una decisioén en concreto.

- Ecuador: En este pais fue promulgado el 3 de marzo de 2009, y entro en
vigencia el 9 de marzo de 2009, el Cédigo Organico de La Funcién Judicial, el cual
establece reformas a la Ley de Propiedad Intelectual (Codificacion N° 2006-013)
respecto de la competencia de los jueces. Ya que en la disposicién Reformatoria N° 5
reforma el Articulo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que seran
competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera
instancia, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del
demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte
provincial respectiva. Ademas sefiala que los recursos de casacién en esta materia
seran conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte

Nacional de Justicia.
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— India: Estan buscando implementar un juzgado dedicado exclusivamente a™-th-

asuntos relacionados con patentes, es decir, una corte de patentes.

— Taiwan: Ellos ya cuentan con divisiones especializadas dentro de tribunales
establecidos, pero existe una iniciativa de ley que propone la creacién de tribunales
independientes, las cuales tienen como fundamento la necesidad imperante de jueces

especializados en la materia.

— Vietham: Ha solicitado asesoria de la Organizacién Mundial de la Propiedad

Intelectual para establecer cortes especializadas en la materia.

En el 2005, el Comité de Propiedad Intelectual y Entretenimiento de la Asociacién
Internacional de Abogados realiz6 una investigacién para determinar el nivel de
observancia de la propiedad intelectual en diversos Estados y proponer soluciones a
cada situacion. Para esto, se entrevisto a abogados especializados en propiedad
intelectual en 85 paises, obteniendo argumentos, tanto en contra como a favor de los
tribunales especializados. La mayoria de los encuestados establecieron que observan
en los jueces, falta de experiencia en propiedad intelectual, lo cual constituye un
problema al momento de exigir un cumplimiento exacto de la propiedad intelectual.
Derivado de esto, la Asociaciéon Internacional de Abogados determiné que la mejor
solucién para esta falta de observancia de la propiedad intelectual es la creacién de
Cortes especializadas en propiedad intelectual o de divisiones dentro de las cortes

civiles existentes, pero siempre la solucién va encaminada a contar con profesionales
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especializados que ofrezcan al usuario soluciones coherentes, justas y apegadas a la“%,,, ¢

ley.

Como factor importante, la Asociaciéon Internacional de Abogados establecié que la
solucién no es crear gran numero de cortes especializadas sino que lo recomendable
es de una a tres cortes especializadas. En cuanto al procedimiento, los estudios
determinaron que los procedimientos aplicados en un pais no necesariamente son
recomendables para los demas, ya que esto debe adecuarse a las costumbres, las

practicas y las posibilidades econémicas de cada localidad.
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CAPITULO IV

4. La creacion de juzgados con competencia especial en materia de

propiedad intelectual

4.1 Situacion actual

Al inicio de este trabajo, se planteé una pregunta de investigacion: ;Cuales son las
condiciones actualmente existentes en Guatemala para la defensa efectiva de los
derechos de propiedad intelectual y cdémo puede crearse un ambiente de certeza y
seguridad juridica para fomentar la inversion extranjera en un pais con economia en
desarrollo? Llegado a este punto, la respuesta es: para crear un ambiente de certeza y
seguridad juridica que permita fomentar efectivamente la inversiéon extranjera dentro de
nuestro pais, empezando con garantizar la efectividad de la defensa de los derechos
de propiedad intelectual a sus titulares, dando un paso adelante con la creacién de
érganos jurisdiccionales con competencia especial en materia de propiedad intelectual,

juzgados integrados por profesionales con experiencia comprobable en la materia.

Los Articulos 181 y 133 de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derechos de
Autor y Derechos Conexos respectivamente, establecen que los juzgados del ramo civil
son los competentes para conocer de las acciones que se deriven de la aplicacion de

estos cuerpos normativos. Sin embargo, la Ley de Propiedad Industrial si contempla la
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posibilidad de que se establezcan y organicen juzgados con competencia especial. Es™
decir, el legislador, consciente de la especialidad de la materia, abre la puerta para una
futura creacion de estos juzgados debido a la necesidad de contar con un estudio
profundo de ella para poderla comprender en su totalidad y, previendo también el auge
que la propiedad intelectual podria llegar a cobrar en un momento determinado, en

relacion a la constante evolucion de la sociedad y sus necesidades.

En el capitulo anterior, se pudo observar las medidas que diversos Estados han
tomado para garantizar una efectiva proteccién a los derechos de propiedad intelectual
y crear conciencia en los pobladores de la importancia que debe darsele a los mismos;
y es que, la funcion de los jueces debe enfocarse a garantizar la correcta aplicacion del
ordenamiento juridico, tal como lo establece también la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, en el sentido que es a través de cada organismo del Estado,
que se defiende el orden constitucional, politico, social y econémico de un Estado con

el objeto de cumplir uno de sus fines principales: el bien comun.

El problema al que actualmente se enfrenta la situacién jurisdiccional es que los
juzgados civiles y penales que actualmente son los competentes para conocer asuntos
de propiedad intelectual, estan sobrecargados con otro tipo de procesos que protegen
bienes juridicos tutelados de otra naturaleza y los asuntos de propiedad intelectual
pasan a un segundo plano, lo cual obliga a los interesados a acudir a métodos o
alternativas para la solucién de conflictos, entre ellas el arbitraje. Sin embrago, pensar

en un arbitraje no es la solucidn mas efectiva, ya que hay casos que no pueden ser
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sometidos a él, porque para poder optar a ello, debe existir un compromiso arbitral.‘\‘ ‘
previo, por ejemplo, ;qué sucede en situaciones como nulidad de una marca? No se
puede pretender tener un compromiso arbitral con la persona a quien estamos
tratando de demandar, previo a demandarlo, si bien es posible, no es la situacién mas
idénea, ;cémo se obliga a la otra parte a comparecer a arbitraje? Mas bien, ;Cémo se

puede lograr un compromiso arbitral una vez surgido el conflicto a dirimir?

El arbitraje resulta util e idéneo para resolver conflictos de propiedad intelectual,
precisamente porque se estaria dirimiendo dichas controversias frente a juzgadores
efectivamente especializados y versados en la materia que se revisa, sin embargo, el
proceso arbitral cuenta con las desventajas antes definidas, que limitan este tipo de
procesos a asuntos relacionados con contratos concernientes a derechos de propiedad
intelectual, en donde previamente las partes se han comprometido a dirimir sus

controversias a través de un proceso arbitral.

Por lo antes relacionado, el arbitraje se vuelve un proceso complicado y es por ello
que resulta una mejor solucién que la misma especialidad que pueda haber dentro de

un tribunal arbitral, se logre en los tribunales de justicia.
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4.2 Instituciones que protegen la propiedad intelectual en Guatemala

Ahora es importante hacer mencién a las instituciones guatemaltecas que velan y

reguardan la defensa de los derechos de propiedad intelectual se refiere.

a. Via Administrativa.

El Registro de la Propiedad Intelectual, es una dependencia del Ministerio de
Economia, encargada de promover la proteccion, estimulo y fomento de la creatividad
intelectual, asi como la inscripcién y registro de los Derechos de propiedad intelectual,
segln lo establecido en el Acuerdo 182-2000 Reglamento Organico Interno del

Ministerio de Economia.

E! Registro de la Propiedad Intelectual, es la institucién registral que protege y estimula
y fomenta las creaciones del intelecto su fin es garantizar la certeza juridica en el

ambito de la propiedad intelectual.

El Registro de la Propiedad Intelectual, actualmente cuenta con tres grandes
departamentos: el departamento de marcas, departamento de patentes y el

departamento de derechos de autor y derechos conexos.
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El departamento de marcas, tiene como fin garantizar las actividades econdémicas de la
industria y del comercio contra la competencia desleal, otorgando proteccién a la

creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios econémicos.

Dentro de sus funciones, tiene su cargo el tramite de las solicitudes de adquisicion,
modificacion y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos
(marcas, nombres comerciales, expresiones o senales de publicidad y denominaciones
de origen), funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepcién, forma y
fondo, inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y
cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias vy

anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.*

El departamento de Patentes, tiene como fin proteger legalmente los inventos y los
modelos de utilidad a través de un titulo o certificado de patentes y a los dibujos y
disefios industriales a través de un titulo o certificado de registro. Dentro de sus
funciones el departamento de patentes, se encarga de ingresar, analizar y clasificar la
tecnologia contenida en los documentos de patentes, con el fin de implementar el
banco de datos para la ejecucion del examen técnico de fondo; asi como llevar a cabo
la difusién de informacion tecnoldgica contenida en dichos documentos. Ademas se
encarga de realizar el tramite técnico-administrativo de las diferentes solicitudes de

patentes de invencidén, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de registro de

' hitps://www.rpi.gob.gt/top.html. Consultado: 04 de abril de 2013.
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certificado respectivo.

El departamento de derechos de autor y derechos conexos, tiene como objeto
garantizar la seguridad juridica a los autores, titulares de los derechos conexos y
derechos patrimoniales y sus causahabientes; asi como dar la adecuada publicidad a
las obras, actos y documentos a través de su inscripcién cuando lo soliciten los

titulares.'®

b. Via Judicial

- Materia Civil: En primera instancia, conoce los juzgados de primera instancia
civil y mercantil cuando se trasgreden los derechos del titular de un derecho de
propiedad intelectual tal como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo. Sin
embargo cuando existe controversia de la inconformidad con el actuar de un ente
administrativo o una dependencia del Estado en este caso el actuar del Registro de la
Propiedad Intelectual, dependencia del Ministerio de Economia, en relacion a un
derecho de propiedad intelectual. Una vez agotada ésta, el asunto puede llevarse a la
via judicial a través de un proceso contencioso administrativo y entonces es un érgano
colegiado (Sala de lo Contencioso Administrativo) el encargado de conocer y resolver
el caso. Actualmente, se cuenta con Salas de lo Contencioso Administrativo que
conocen asuntos fiscales y otras que conocen de todos los demas asuntos, incluyendo

aquellos relacionados con la propiedad intelectual. Las salas actualmente velan y

'S hitps://www.rpi.gob.gt/top.html. Consultado: 10 de abril de 2013.




resuelven todo lo relacionado a lo Contencioso Administrativo son la Sala Primera,
Tercera y Sexta de lo Contencioso Administrativo. Lo interesante es que si bien no se
cuenta con una Sala especifica para propiedad intelectual, los magistrados que forman
parte de las Salas existentes han demostrado tener mejor criterio que los juzgados
civiles o salas de apelaciones civiles y mercantiles, ya que de alguna u otra forma han
ido empapandose de la legislacién interna e internacional en materia de propiedad

intelectual.

Pese a lo anterior, estas salas no ofrecen una solucién al problema ya que unicamente
conocen de los asuntos administrativos que son sometidos a su revision y no de

infracciones a la propiedad intelectual propiamente dichas.

- Materia Penal: En el caso de los delitos contra la propiedad intelectual, a los
cuales se hizo mencién anteriormente en este trabajo de tesis, la Ley de Propiedad
industrial, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus respectivas reformas,
asi como el Cdédigo Penal han tipificado qué acciones constituyen delitos contra la

propiedad intelectual y ha determinado la pena que corresponde a cada una de ellas.

Y a pesar que el estado de Guatemala, reconoce la proteccién de los derechos de
propiedad intelectual, no existen los mecanismos ni herramientas juridicas dentro de

las instituciones estatales, encargadas de velar por la proteccion de estos derechos.

En materia penal, el Ministerio Publico juega un papel muy importante, ya que es la

institucion encargada de promover la persecucion penal y dirigir la investigaciéon de los
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delitos de accion publica y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del pais, por
lo que en ejercicio de dicha funcién, debe actuar con objetividad y con absoluto apego
al principio de legalidad y a los términos que la ley establece. Para lograr tal propdésito,
la ley ha facultado al Fiscal General de la Nacion y Jefe del Ministerio publico para
proponer ante el Consejo del Ministerio Publico la creacion de las fiscalias que se
consideren necesarias para el buen funcionamiento del Ministerio Publico. En virtud de
dicha facultad, el 23 de abril de 2001, a través del Acuerdo 1-2001, el Consejo del
Ministerio Pablico acuerda crear la Fiscalia de Seccién de Delitos contra la Propiedad
Intelectual con competencia para perseguir penalmente los delitos contra el derecho de
autor, la propiedad industrial y delitos informaticos que se cometan en todo el territorio

nacional.

La visidn de esta Fiscalia es ser una institucidn especializada, objetiva, imparcial,
eficaz y transparente y contribuir de esta forma a la consolidacion del Estado de

derecho.

La Fiscalia, se encuentra en la ciudad capital, y su Ambito de Competencia por razén
de la materia es conocer en aquellos hechos delictivos contemplados en la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-200 del Congreso de la Republica de
Guatemala; Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 30-2000; Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto nimero 33-98 del Congreso de la
Republica de Guatemala; Reformas a la Ley de Derecho de Autor y derechos Conexos,

Decreto No. 56-2000 y lo establecido en el Capitulo VII: De los Delitos contra el
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derecho de autor, la Propiedad Industrial y delitos informaticos, establecidos en el
Codigo Penal, Decreto Numero 17-73, todos del Congreso de la Republica de

Guatemala.

Por razén de Territorio, la Fiscalia de la Seccidon de Delitos contra la Propiedad
Intelectual, tiene competencia conocer a nivel nacional, en todos aquellos hechos
delictivos que se cometan de conformidad con lo dispuesto en la competencia por
rézén de la materia, siendo la Gnica Fiscalia a nivel nacional encargada de velar y
promover por la persecucion penal de los delitos que atentan con la propiedad
intelectual. Siendo esto uno de los factores que demuestra la deficiencia en la
persecucion penal de todos aquellos delitos que detentan contra la propiedad
intelectual, pues no existe otra Fiscalia distrital que pueda conocer e investigar estos

actos delictivos.

En la actualidad, la creacion de esta fiscalia ha contribuido a la implementacion del
Tratado de Libre Comercio, en conjunto con los demas Estados parte. La Fiscalia se ha
comprometido con la obligacion de combatir todos aquellos delitos relacionados con la
pirateria y falsificacion de los productos provenientes de la propiedad intelectual y
garantizar los derechos que de esta rama se derivan en conjunto con otras

instituciones estatales.
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4.3 La viabilidad de la creacion de un érgano jurisdiccional con competencia R

especial en materia de Propiedad intelectual

Segun lo antes expuesto en capitulos anteriores, el Estado de Guatemala manifiesta la
necesidad de tener o6rganos jurisdiccionales, con jueces que posean estudios
profundos en propiedad intelectual, por ejemplo un grado académico como maestria en
esa rama del derecho, de tal forma que puedan proponer soluciones justas a cada caso
y, lo mas importante, que no estén sobre cargados de procesos civiles y mercantiles,
los cuales no les permiten el buen discernimiento de su juicio, al momento de impartir

justicia en los procesos que se les sean asignados.

La especializacién debe ir enfocada, tanto para los procesos judiciales relacionados
con la materia civil como penal, para que cada 6rgano jurisdiccional pueda resolver de
forma objetiva y responsable lo que a su rama pertenezca y no resulte que se quiera

resolver un caso penal con criterios civilistas o viceversa.

Como se analiz6 anteriormente en este trabajo de tesis, debido a la intima relacién que
la propiedad intelectual guarda con el comercio, la propuesta es que los juzgados
especializados podrian entrar a conocer casos relacionados con el comercio también,
de tal forma que los juzgados civiles especializados puedan conocer de casos
relacionados con la actividad mercantil y la propiedad intelectual, mientras que los

juzgados penales especializados juzgarian delitos que atenten directamente contra la
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propiedad intelectual. Incluso, estos juzgados podrian establecerse dentro de Ilo
mismos juzgados civiles y penales, respectivamente, pero habiendo designado
personal especifico para ventilar estos casos, personal que esté en constante

capacitacion y tengan conocimiento amplio y comprobable en la materia.

Es justo esta la propuesta que se debe presentar ante los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, quienes han de mostrar apoyo e interés en hacer de Guatemala
un mejor pais, que provea, tanto al nacional como al extranjero de armas para

garantizarle la efectiva proteccion a sus derechos y a su patrimonio.

Se podra determinar que como implemento a esta propuesta, no necesariamente se
crearia un érgano jurisdiccional, pues como ventaja para que el Estado de Guatemala
no acrecentara su gasto, es que la Corte Suprema de Justicia a través de un Acuerdo
diera competencia especial a un o6rgano jurisdiccional con competencia Civil, ya
existente para que conociera en materia de propiedad intelectual, asi mismo se hace
necesario otorgarle como en varias ocasiones a un juzgado con competencia penal,
una competencia especial para que se encargara de conocer todos aquellos procesos
judiciales en donde se hayan cometido un hecho delictivo tipificado como delito en

materia de propiedad intelectual.

Por utopico que suene, la creacion de organos jurisdiccionales especializados en

propiedad intelectual es una necesidad latente en el sistema de justicia guatemalteco,
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ya que con el dinamismo que presenta el comercio y la industria en Guatemala, se ve
cada vez mas necesario oOrganos jurisdiccionales capaces de emitir juicios y
resoluciones judiciales basados en una fundamentaciébn que este dotada de

experiencia y conocimiento en materia de propiedad intelectual.

El funcionamiento de estos juzgados podria ser materia de otro trabajo de tesis, pero la
necesidad es imperante. Y como consecuencia, la emision del cuerpo legal que

regulara el funcionamiento e integracion de este tipo de juzgados.
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CONCLUSION DISCURSIVA

A lo largo de esta investigacién, se verificd que a nivel mundial los derechos de
propiedad intelectual han cobrado gran relevancia, ya que la globalizacion, las nuevas
tecnologias y la liberaciéon comercial, ha creado la necesidad de proteger la propiedad
intelectual en todas las sociedades del mundo, por lo cual en la gran mayoria de las
naciones se han incorporado a sus sistemas juridicos dicha proteccion; creando
sistemas juridicos que ampara al particular, de las posibles arbitrariedades que el
Estado puede cometer a través de sus 6rganos administrativos o de sus érganos
jurisdiccionales y la actuacion de terceros. Es por ello que el ordenamiento juridico
guatemalteco ha sufrido este dinamismo comercial, el cual se ve reflejado a través de
los distintos medios y mecanismos enfocados a proteger y garantizar los derechos de
propiedad intelectual de los guatemaltecos o extranjeros que desean realizar sus
actividades comerciales en el Estado de Guatemala. Estos mecanismos han

constituido un gran avance para el desarrollo econémico del pais.

Sin embargo para que la economia de un pais se desarrolle, y se logre poner en
movimiento la fuerza productiva y econémica de una nacién es necesario crear un
clima de inversién basado en certeza y seguridad juridica, asi como también se debe
crear una dinamica de la ley y que se complementa con incentivos a la inversién,
creando asi una ecuacién de valor tanto para las empresas locales como para las

extranjeras.
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Guatemala actualmente cuenta con un conjunto de leyes y reglamentos relativos a la "

inversién, asi como también leyes y reglamentos que garantizan la proteccion de la

propiedad intelectual de los comerciantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, si bien es cierto se cuenta con las normas juridicas necesarias, no se
cuentan con mecanismos tales como 6rganos jurisdiccionales que puedan brindar un
criterio juridico especializado en materia de propiedad intelectual, pues como se
menciono a lo largo de la presente investigacién la propiedad en activos tangibles es
importante, para la gran mayoria de comerciantes nacionales y extranjeros pero
también lo es los activos intangibles, los cuales en algunos casos son mas valorados a
veces que los tangibles. Y es de suma preocupacion, que al ser vulnerados estos
activos intangibles, tales como los derechos de propiedad intelectual, no se cuenten
con expertos que puedan proteger estos derechos. Por lo tanto es necesario reforzar
los conocimientos de los jueces actuales en materia de propiedad intelectual a través
de las capacitaciones que imparte la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala, del

Organismo judicial.

El fin de tener érganos jurisdiccionales con competencia especial en materia de
propiedad intelectual, es no caer en la mezcla de derecho, hechos, y facultades
discrecionales que los jueces en Materia Civil y Mercantil y Materia Penal, tienen pues
es claro que al conocer de una amplia rama del derecho, es casi imposible tener
conocimiento o experiencia en propiedad intelectual, por lo cual existe una complejidad
técnica al momento de emitir una sentencia enfocada a resolver procesos en esta

materia.
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viabilidad de Ila creacién y puesta en funcionamiento de juzgados con competencia

especial en materia de propiedad intelectual, que no necesariamente sean judicaturas
nuevas, sino simplemente podrian ser o6rganos jurisdiccionales ya creados, que
funcionan actualmente como juzgados de primera instancia civil y mercantil, a los
cuales la Corte Suprema de Justicia, podria otorgarles una competencia especial para

que solo conozcan solamente conflictos en materia de propiedad intelectual.
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ANEXO A

Carta de entendimiento Organismo Judicial- Cdmara de Comercio Guatemalteco-
Americana (AMCHAM).

MAGISTRADO

CORTE SUPAEMA DE JUSTICIA

Guatemala, 7 de Julio de 2006

Licenciada .
Aida del Rosario Franco Cordén
Coordinadora General

Escucla de Estudios Judicial
Organismo Judicial

Presente,

Licenciada Franco Cordén :

Por este medio le adjunto fotocopia de Carta de Entendimiento suscrita entre el
Organismo Judicial de la Repablica de Guatemala y la Camara de Comercio
Guatemalteco-Americana-AMCHAM. -

El objetivo del entendimiento suscrito y la razén de la presente, es para
manifestarle la necesidad de la organizacion del ocurso de PROFIEDAD
INTELECTUAL, especificado en la Carta™>~de Entendimiento, mismo que se
desarrollara sin costo para el Organismo Judicial y dirigido aproximadamente a

veinticinco jueces.

Atentamente,

. RS
- oy
Licenciado Carlos Gilberto Chacén Torrrebiarte

Magistrado Vocal Quinto
Corte Suprema de Justicia
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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL ORGANISMO
JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y
. LA CAMARA DE COMERCIO
GUATEMALTECO- AMERICANA- AMCHAM-

El Organismo Judicial de la Repiblica  de Guatemala-Organismo Judicial-,
representado por su Presidenta, Licenciada Beatriz Ofelia De Leén Reyes
de Bameda y la Cdmara de Corhercio Guatemalteco-Americana-
AMCHAM-, representada por el Licenciado José Alberto Orive Vides,
acuerdan suscnblr la prese.nte Carta de Entendimiento para cooperaciéon en
lo referente a la tematica “Propledad Intelectual””, 'de conformidad con las

clausulas SIgulentes

PRIMERA

Por la presente Carta de Entendimiento se establece un acuerdo de
cooperacién ‘entre el Organismo Judicial y AMCHAM en materia de
propiedad intelectual, cooperacién que estard enfocada al area de
capacxtacxon ye asntenma técmca.

SEGUNDA

Este acuerdo ‘sera ¢jecutado. gsegin las capaEidades de las partes ¥ no
representa, para ninguna de éstas, un compromiso financiero.

-~

TERCERA

AMCHAM presentats. para la consxdcracxén del Orgaxnsmo Judicial, de
tiempo en tiempo y segun: la disponibilidad de ejecucién con que se cuente,
propuestas de -actividades” de “fonmnaci6én y -sus programas 'y fechas
propuestas, en el tema de propxedad mtelectual, en temas sustantivos y

procesales.
AMCHAM podré.. programai- " propuestas de actividades para la

consideracién del Orgax_nsmo Judicial, que puedan ser co-organizadas o
ejecutadas por terceras entidades con las que "AMCHAM tenga relacion,

sobre temas de propredad mtclectual_

El orgamsmo Judicial, por su partc, se compromete a tomar todas las
acciones que fueren el caso a fin de asegurar la participacién efectiva de los
funcionarios que sec designe para cada actividad.

-
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En todo caso al organismo Judicial e correspondera la aprobacién de las
actividades que se propongan en €l contexto de este instrumento.
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