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Me place saludarle deseandole los correspondientes éxitos en ese
Despacho demas labores profesionales.

En cumplimiento al nombramiento recaido en mi persona, en mi calidad
de ASESOR del trabajo de tesis de la bachiller ASTRID NOHEMi MARROQUIN
PEREZ, intitulado “PROTECCION DEL SISTEMA DE PATENTES DEL
DERECHO NACIONAL Y DERECHO COMPARADO”, procedente resulta
dictaminar respecto a la asesoria del mismo en el siguiente sentido.

1°. Dentro del presente trabajo de tesis presentado por la bachiller Astrid
Nohemi Marroquin Pérez, se puede destacar que el tema es de gran
aporte para la sociedad guatemalteca, ya que desde la perspectiva
juridica y doctrinaria se ha logrado realizar un estudio profundo y analitico
que permite evidenciar que la falta de aplicacién de la normativa sobre
patentes establecida en el Decreto Numero 57-2000 Ley de Propiedad
Industrial y su reglamento, como un privilegio legal que se le concede a
los inventores, conlleva a que el inventor sea excluido de su derecho de
fabricacion, utilizacién, introduccion, procedimiento o venta del producto
en el comercio, afectando su compensacion econdomica derivada del
esfuerzo e ingenio desarroliado, por lo que es necesario que el Registro
de la Propiedad Intelectual a través de la Ley de la Propiedad Industrial y
su reglamento, se establezca la implementacidn de entes generadores de
condiciones de justicia y equidad en los beneficios

2° Aunado a lo expuesto se pudo establecer que el referido trabajo de
investigacién, se efectuo apegado a la asesoria del suscrito, habiéndose
apreciado el cumpliendo con los presupuestos de forma y de fondo
exigidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraciéon de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Publico de la facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala; ya que las técnicas que se utilizaron fueron
la documental y de fichas bibliograficas, con las cuales se recopild la
informacién actual y relacionada con el tema.
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3°.

4°,

5°.

El tema seleccionado por la autora reviste vital importancia y en
consecuencia constituye un gran aporte académico y cientifico no solo
para nuestra casa de estudios, sino también para el régimen de legalidad,
cuya apreciacion y ponencia que puede hacerse del mismo a instancia de
ese Despacho resultaria oportuno y valedero, puesto que el espiritu y
finalidad en toda elaboracion de tesis de grado, se refleja precisamente
en hacer valer los aportes insertos en las investigaciones de mérito.

Por lo expuesto concluyo que el presente trabajo de tesis de la bachiller
ASTRID NOHEM MARROQUIN PEREZ, no se limita a cumplir
unicamente con los presupuestos de presentacién y desarrollo; sino
también a la sustentacién de teorias, andlisis, aportes tanto de orden legal
como de academia, siendo coherenies las conclusiones vy
recomendaciones planteadas por la investigadora.

En consecuencia en mi calidad de Asesor me permito DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE, en el sentido de que el trabajo de tesis de grado
de la autora amerita seguir su tramite hasta su aprobacién final para ser
discutido en su Examen Publico de Graduacion y poder optar al grado
académico de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales y a los titulos
profesionales de Abogada y Notaria.

Sin otro particular me suscribo como su atento y seguro servidor.

Deferentemente;
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintisiete de junio de dos mil doce.

Atentamente, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ): RAMON AUGUSTO GUZMAN
LOPEZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: ASTRID
NOHEMI MARROQUIN PEREZ, CARNE NO. 200615988 Intitulado:
“PROTECCION DEL SISTEMA DE PATENTES DEL DERECHO NACIONAL
Y DERECHO COMPARADO.”

Me permito hacer de su conocimiento que estd facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual

dice: “Tanto el asesor como el revisor de tesis, hardn constar en los dictdmenes correspondientes, su
opinién respecto del contenido cientifico v técnico de la tesis, la metodologia y las técnicas de
investigacidén utilizadas, la redaccién, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban o
desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes”.
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En virtud de la resolucion de fecha veintisiete de junio del afio dos mil doce, emitida por la

Unidad de Tesis de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, en la cual fui nombrado Revisor de
tesis de la Br ASTRID NOHEMI MARROQUIN PEREZ, sobre el tema titulado “PROTECCION
DEL SISTEMA DE PATENTES DEL DERECHO NACIONAL Y DERECHO COMPARADO”,
me permito informarle que he procedido a revisar el trabajo en mencion.

Con la sustentante de la tesis hemos sostenido varias sesiones de trabajo, durante las cuales

fueron evaluados los requisitos establecidos en el Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales del Examen General Pablico, por lo que puedo afirmar.

Contenido cientifico y técnico de la tesis: El trabajo fue realizado con observancia de
consideraciones doctrinarias y legales, desarrolld aspectos fundamentales de la propiedad
intelectual, como los antecedentes histéricos y doctrinarios y la necesidad de aplicar un sistema
de proteccion de patentes en el derecho nacional y derecho comparado, para alcanzar un sistema
comercial confiable con el objeto de reconocer el derecho de explotar en exclusiva la invencidon
patentada, impidiendo a otros su fabricacién, venta o utilizacion sin consentimiento del titular.

Analizando el trabajo de investigacion de tesis, determino que en el presente se ha observado la
aplicacion cientifica de los métodos deductivo, inductivo, analitico y sintético; las técnicas
utilizadas que se aplicaron fueron: técnica bibliografica, técnica juridica, y técnica documental.

Considero que la redaccion utilizada, retine las condiciones exigidas por la Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual la estructura
formal de la tesis fue realizada en secuencia ideal para un buen entendimiento de la misma.

En cuanto a la aportacion cientifica del tema, este se enmarca en establecer la importancia de
estudiar y analizar los sistemas de proteccion de patentes en el derecho nacional y derecho
comparado, que busca la implementaciéon de entes generadores de condiciones de justicia y
equidad derivados de un invento, para evitar que el inventor sea excluido de sus derechos, y asi

15 calle 11-62 zona 1 Guatemala, Guatemala.
Tel. 22320807. licramonguzman@hotmail.com
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mismo, no sea afectada su compensacion econdémica derivada del esfuerzo e ingenio
desarrollado.

o En relacion al trabajo, puedo indicar que es un tema con contenido muy interesante, ya que debe
analizarse aspectos de los sistemas de patentes en la legislacion nacional e internacional en el
derecho mercantil, empezando por los antecedentes histéricos de la propiedad intelectual,
aspectos relevantes de la patente de invencion, que fue desarrollado en el trabajo de
investigacion por la sustentante, hoy en dia las politicas en materia de comercio, asi como las
relacionadas con la propiedad intelectual en Guatemala, estan condicionadas y subordinadas a
los acuerdos y tratados internacionales suscritos por los paises econdmicamente poderosos,
estableciendo con esto una relacion de dependencia econdmica y cultural que detiene el
progreso del pais, es por ello que se propone que Guatemala debe salir de las condiciones
impuestas por la comunidad internacional en materia de comercio, fortaleciendo el Estado de
derecho, por medio del Congreso de la Republica de Guatemala impulsando politicas de
desarrollo comercial sostenible interno, que hagan depender menos de los paises que controlan
la Organizacién Mundial del Comercio.

e En cuanto a la bibliografia utilizada, es acorde a la importancia del tema desarrollado
habiéndose apreciado también el cumplimiento a los presupuestos tanto de forma como de
fondo, exigidos por el Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico de la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales de nuestra universidad rectora.

En virtud de lo expuesto me es grato reconocer el merito del trabajo realizado por la bachiller ASTRID
NOHEMI MARROQUIN PEREZ y la contribucion cientifica que realiza de la misma, en
consecuencia considero que la tesis analizada reune los requisitos necesarios para su aprobacion tal y
como lo establece el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico; por ende emito DICTAMEN
FAVORABLE; al presente trabajo de tesis para que pueda continuar con la tramitacion
correspondiente.

Con muestras de mi mas alta consideracion y estima, me suscribo de usted, respetuosamente.

Lic. Ramon Augusto Guzman Lopez
Revisor de tesis
Colegiado No. 3,922

15 calle 11-62 zona 1 Guatemala, Guatemala.
Tel. 22320807. licramonguzman@hotmail.com
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FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
Ciudad Universitaria, zona 12
GUATEMALA, C.A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 12 de
febrero de 2013.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de la
estudiante ASTRID NOHEMi MARROQUIN PEREZ, titulado PROTECCION DEL SISTEMA DE
PATENTES DEL DERECHO NACIONAL Y DERECHO COMPARADO. Articulos: 31, 33 y 34
del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y

del Examen General Publico.
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gracias, por iluminarme en el camino de la
vida y haberme permitido realizar una de
las metas mas importantes en mi vida y
convertiime en una profesional del
derecho.

Por el amor, paciencia, apoyo y sabios
consejos que dia a dia con esfuerzo y
dedicacién, a lo largo de mi vida y mi
etapa estudianti me han brindado; les
estoy eternamente agradecida, sin su
ayuda no podria estar aqui celebrando
este triunfo, los llevo en mi corazén y los
amo.

German Alexis, Stefani Alejandra, Rosa
Emilia, por estar a mi lado en todo
momento, brindarme su amor, carifio y
apoyo incondicional.

Por ensenfiarme lo que vale el esfuerzo,
trabajo, sacrificio y sobre todo por siempre
confiar y creer en mi.

Gracias por su amistad, su confianza y
por estar a mi lado incondicionalmente en
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de Ciencias Juridicas y Sociales, por
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desempenar con orgullo esta maravillosa
profesion.
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INTRODUCCION

El andlisis juridico y doctrinario de la proteccién del sistema de patentes del derecho
nacional y el derecho comparado, se hace en razén de la posibilidad que ofrece al
inventor de proteger un invento, de manera que pueda obtener una compensacion
econdmica adecuada por el esfuerzo e ingenio desarrollado en obtenciéon de las
reivindicaciones que proponen, sobre todo en el derecho de excluir a otros de la
fabricacion, utilizacién o introduccion del producto o procedimiento patentado en el
comercio, siempre y cuando el invento sea completamente nuevo a nivel mundial en la
medida que el inventor no puede haber tenido acceso por ningin medio mas que el de

su creatividad.

Por lo que se ve la imperiosa necesidad de aplicar y desarrollar dicho sistema a nivel
nacional e internacional, para cuidar la obtencién de compensaciones argumentado
sobre el interés econémico de lo protegido; por lo que la patente constituye un titulo que
reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invencién patentada, impidiendo a otros

su fabricacion, venta o utilizacion sin consentimiento del titular.

De acuerdo a los argumentos planteados en el plan de investigacion se establecio la
siguiente hipotesis, Es necesaria la implementacion de un sistema de patentes a nivel
nacional e internacional para evitar que la creatividad intelectual de una persona
individual o juridica pueda ser objeto de duplicidad, uso o comercializacion, siendo el
objetivo general elaborar un analisis juridico sobre la situacion actual y regulacién
existente de las patentes como entes generadores de condiciones de justicia y equidad
en los beneficios derivados que reconocen el derecho de propiedad intelectual.

La investigacidon contiene cinco capitulos distribuidos de la siguiente manera: En el
primer capitulo, se establecen aspectos generales sobre la propiedad intelectual; en el
segundo, se desarrolla la patente de invencion; en el tercer, aspectos sobre las ventajas
de la proteccion juridica sobre las patentes en la legislacion guatemalteca; en el cuarto,



el marco juridico nacional e internacional aplicable al sistema de patentes; y en el

quinto, nociones basicas del sistema de patentes.

En el proceso de la investigacion se utilizdé el método analitico; con el cual se pretende
establecer la necesidad de la utilizacion de la patente en la legislacion nacional e
internacional como un mecanismo de protecciéon al intelecto humano en el campo
literario, artistico, cientifico e industrial a través de las normas juridicas; estudiar el
contenido e inaplicabilidad del sistema de patentes como instrumento juridico para
faciltar a los innovadores ganancias sobre sus invenciones ofreciendo el
reconocimiento moral y retribucién material utilizado en la industria y comercio , el
método sintético; para realizar un trabajo objetivo e imparcial, es de suma importancia
el método inductivo puesto que exige que se examine primeramente las normas
juridicas, por lo tanto las conclusiones se basan en la legislacién vigente y el método
deductivo a través del resultado del trabajo cientifico en forma expositiva, desde el inicio
de la investigacion a la culminacidn de la misma y la aplicacion de la técnica
bibliografica, fichas de resumen e investigacion documental.

Esperando cumplir los objetivos de la investigacion y contribuir a la interpretacion,
comprension de los sistemas de patentes en la legislacion nacional e internacional, con
el cual se pretende el desarrollo econémico-social de la industria y comercio que
favorezca al que desee ver protegido su hallazgo, para evitar una competencia desleal
y no incurrir en una figura delictiva tipificada en ley.
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CAPITULO |

1. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual ha sido regulada en la legislacién guatemalteca para dar
seguridad juridica a la persona que es propietaria de un bien que constituya invento, la
regulacion esta contenida en el Decreto nimero 33-98 del Congreso de la Repiblica de

Guatemala.

La propiedad intelectual, es el término que describe el conjunto de derechos tutelados
por el Estado, que protegen la obra creadora del intelecto humano y las actividades que

tienen por objeto la divulgacién de dicha obra.

La propiedad intelectual abarca:
e Obras literarias, artisticas y cientificas;
e Interpretaciones, ejecuciones de los artistas;
e Fonogramas;
e Emisiones de radiodifusion;
¢ Invenciones en todos los campos de la actividad humana;
e Descubrimientos cientificos;
e Dibujos y modelos industriales;
e Marcas de fabrica, de comercio y de servicio;
e Nombres y denominaciones comerciales;

e Proteccion contra la competencia desleal.
1
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Tanto la legislacion nacional, como internacional protegen las creaciones del intelecto
citadas en el parrafo anterior. La propiedad intelectual alude al conjunto de normas
juridicas que definen la creacion del intelecto humano, tuteladas en las areas de la

literatura, las artes, la industria y el comercio.

Las normas reconocen y establecen cada derecho de forma individual con sus
respectivas caracteristicas, requisitos que, en cada caso, permiten hacer efectiva la
proteccion y establecen ademas las condiciones a las cuales queda sujeto el ejercicio

de los citados derechos.

Toda propiedad intelectual tutelada por el ordenamiento juridico tiene en comin la
exclusividad que se confiere al titular para el ejercicio de los derechos definidos por la
norma, y el hecho de que ese conjunto de facultades constituye una propiedad del
creador, que tiene conferidas todas las caracteristicas propias de cualquier objeto de

propiedad privada.

1.1. Antecedentes historicos

Estos se remontan a épocas muy antiguas, desde que el hombre ha adquirido

conciencia sobre la importancia que representa la proteccion a los productos que del

intelecto humano surgen, ya que esta proteccion incentiva la actividad creadora y la



estimula, lo que a su vez permite generar mejoras en las condiciones de vida de la
sociedad. “En las civilizaciones antiguas, esta proteccion tenia muy poca regulacion.

En Roma existian severas penas a los plagiarios de obras de arte; En Grecia se le
otorgd mas relevancia a la materialidad del producto corpus mecanicum, permitiéndole
a los autores el poder transferir o publicar el derecho a su propiedad, imponiendo
severas penas a los plagiarios. Lamentablemente no existia proteccion a los derechos

morales en estas sociedades.”

Con los grandes adelantos tecnolégicos ocurridos en el siglo XV, como por ejemplo la
imprenta, se creé la posibilidad de difundir las obras del intelecto a mas personas y a un
menor costo, a la vez se facilité las reproducciones no autorizadas, lo que incremento la
necesidad de crear normativas para su proteccion; y asi, con el transcurso del tiempo
los Estados le prestaron mayor importancia a la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual, por lo que se desarrollaron sistemas juridicos que se ajustaran a
la realidad del momento. “En 1710 se promulga en el Reino Unido, un Estatuto de la
Reina Ana, que se considera con la primera ley sobre derechos de autor en el sentido
moderno de las legislaciones. Merced de ese desarrollo juridico en las legislaciones, en
1740 se promulga en los Estados Unidos de América una ley de protecciéon a los

derechos de autor, en 1741 en Dinamarca, 1777 en Francia, etc.

Mientras que en Latinoamérica, Chile promulgd su primer estatuto en 1834, Peru en

1849, Argentina en 1869 y México en 1871, con lo cual se determina claramente el afan

' Mazariegos Gonzalez, Héctor Leonel. Creacion del registro de la propiedad intelectual, como medio
eficaz de proteccion a los derechos de propiedad intelectual en Guatemala. P4g.48
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creadores intelectuales, frente a medios de reproduccion como el fonégrafo, la imprenta
y actualmente las antenas parabdlicas, el software que permiten un acceso rapido y

facil a las producciones del intelecto”.2

1.2. Desarrollo histérico en la legislacion guatemalteca.

El primer antecedente vde la propiedad intelectual en la legislacion guatemalteca en el
nivel de leyes Constitucionales aparece en la Constitucién Politica de la Republica de
Guatemala del ano 1825, en cuyo Articulo 25, literalmente establece: “A nadie puede
impedirse la libertad, de decir, escribir, imprimir, publicar su pensamiento, sin que

pueda sujetarse en ningln caso ni por protesto alguno y examen censura”

Del articulo anteriormente anotado, se desprende que toda persona sin condiciéon
alguna de raza, religién o condicién econdémica, podia o tenia el derecho de expresarse
ya sea en forma oral o escrita libremente, de manera que en la referida constitucion se

observaba el derecho de propiedad intelectual.

Seguidamente, en el afio 1879, con fecha 11 de diciembre, la Asamblea Nacional
Constituyente, decretd: la ley constitutiva de la Republica de Guatemala, la que en su
Articulo 20 indicaba: “la industria es libre: el autor o inventor goza de la propiedad de su

obra o invento por el tiempo que sefale la ley, mas la propiedad literaria es perpetua”.

2 bid. Pag.47



Lo que cabe enfatizar en relacién al articulo anotado, es que la propiedad literaria
adquiria la calidad de perpetua, protegiendo asi el derecho intelectual, que por ser
protegido y observado en una norma constitucional que por su jerarquia se le debe total

certeza juridica a este derecho”.?

Se consigna en la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, el derecho de la
propiedad de autor e inventor afiadiéndole la caracteristica de exclusividad de sus
titulares al tenor de lo preceptuado en la ley y tomando en cuenta también los tratados
internacionales, otorgando con ella una certeza juridica a este tipo de actividad, asi la
constituciéon politica, actualmente vigente, promulgada en 1985, en el Articulo 42,
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”

El antecedente de la propiedad intelectual en la legislacion ordinaria se encuentra en la
denominada Ley Literaria, promulgada en el Decreto nimero 246, emitido por el
presidente Justo Rufino Barrios, con fecha 29 de octubre del afo 1879, el cual se
basaba en el desarrollo intelectual y cientifico alcanzado en Guatemala, por lo que torné

importancia legislar al respecto, reconociéndose su derecho patrimonial y moral a los

autores o inventores.

3 Lujan Mufioz, Jorge Historia general de Guatemala. Pag. 205
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Dicho Decreto fue abrogado mediante el Decreto nimero 1037 del Congreso de la
Republica de Guatemala del afio 1954, que contiene la ley especifica denominada: Ley
sobre el derecho de autor en obras literarias, cientificas y artisticas, el cual entré en

vigencia el 18 de febrero del afio 1954.

La Convencion de Washington del afio 1929, convenio suscrito por Guatemala, y
ratificado por Guatemala en el afo 1951 sirvié de base para la emisién del Decreto

anteriormente citado.

Asimismo, el Cédigo Civil del afio 1932, por primera vez observaba el derecho de
propiedad privada de las obras literarias, cientificas y artisticas, consideradas todas

como derivadas de la real actividad intelectual y también espiritual del hombre.

El Decreto Ley numero 106, el actual Cédigo Civil, emitido en el afio de 1963, por el
Jefe de Gobierno y Ministro de la Defensa de la Republica de Guatemala, el cual entré
en vigencia el 14 de septiembre de ese mismo afio, indica en el Articulo 451 una
clasificacion con respecto al concepto bienes, clasificAndolos en materiales e
inmateriales, el citado articulo califica como bienes muebles a los derechos de autor e
inventor, tal como lo expresa en su numeral sexto que literalmente establece "los
derechos de autor e inventor comprendidos en la propiedad literarias, artistica e

industrial”.
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El mismo cuerpo legal con respecto a la propiedad sobre los derechos relacionados, en
el Titulo ll. De la Propiedad, Capitulo I, Disposiciones Generales, establece en el
Articulo 470, “El producto o valor del trabajo o industria licitos, asi como las
producciones del genio o del talento de cualquier persona son propiedad suya y se
rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre esta

materia”

De dicha disposicion legal se desprende que el derecho de propiedad intelectual es de

propiedad privada.

1.3. Concepto de propiedad intelectual

Dentro de la pagina Web del Registro de la Propiedad Intelectual definen a la propiedad
intelectual como “el conjunto de bienes inmateriales, producto del intelecto humano, que

son objeto de proteccion.

La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del
esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la
divulgacién de esas creaciones.” La propiedad intelectual, es toda expresién personal
de la inteligencia que tenga la individualidad que desarrolie y exprese, en forma integral
un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos publicos y

reproducidos.

* Registro de la Propiedad Intelectual. www.rpi.gob.gt.
7

\RS JUm,
2
< cwo&/e

ARIA

R
<8

5, .

\\’t\! A, &

SECRET
L



)

g \Q\kﬁm
@C"ﬂaﬁ"} \
NS

s

2 Sk o TaRIA

LS

R
N

A3.909
r130s

% o

Lo

%
L)

N

La propiedad intelectual también se puede definir como “aquella parte del ordenamientc}ﬁii"':
juridico que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artistico,

asi como en el campo de la industria y el comercio; el nivel de proteccién que se
reconoce a cada una de ellas; los requisitos que en cada caso permiten acceder a esa
proteccién; y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y su tutela Iegal”.5

Se puede abstraer en conclusién, que la propiedad intelectual es el conjunto de
disposiciones que se encarga de brindar proteccién juridica por parte del estado a todas
aquellas creaciones, invenciones del intelecto humano, que tienen aplicacién en el
campo de la industria y el comercio, siendo el inventor merecedor de una

compensacion econdémica y que por su haturaleza son susceptibles de apropiacion.
1.4. Naturaleza juridica

En cuanto a la naturaleza juridica de la propiedad intelectual existen varias teorias
derivadas de las controversias existentes entre los jurisconsultos, y entre las mas

relevantes. Se puede mencionar:

e “Teoria de la propiedad: Esta teoria niega que la propiedad intelectual tenga el
caracter de propiedad, y se basa en la concepcion de que la propiedad
solamente se puede vincular a cosas o bienes materiales. Esta teoria también

sostiene que la propiedad es perpetua y su uso, goce y disposicion puede

® Publicacién secretaria de integracion econémica centroamericana —SIECA- Patentes disefios
industriales. Pag.3



extenderse hasta la generacidbn que se desee, caracteristicas que no se
encuentran en la propiedad intelectual, porque tiene un caracter temporal v,
dependiendo de la legislacién de cada pais, tiene un uso y goce limitado que al

concluir pasa a ser de dominio publico. Esta teoria ha sido descartada.

o Teoria de la propiedad sui generis: Los que apoyan esta teoria sostienen que el
contenido de la propiedad intelectual es de verdadera propiedad, aceptando que
tiene caracteristicas y reglas especiales, pero que siempre conservan principios

genéricos de cualquier propiedad.

e Teoria del derecho de propiedad intelectual: Acepta el surgimiento de la
propiedad inmaterial como un importante fenémeno del Derecho en la nueva era;
y que es producto de los componentes culturales de los pueblos que desarrolian
nuevas formas de fundamentacién del derecho, lo que involucra un complejo
sistema de garantias que protegen y desarrollan juridica y materialmente la

creacion intelectual.”

Ademas de reconocer la propiedad como un derecho, el Articulo 43 de la Constituciéon
Politica de la Republica Guatemala establece que: Se reconoce la libertad de industria,

de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés

nacional impongan las leyes.

® Mazariegos Gonzalez, Ob. Cit. P4g.48
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En la legislacién guatemalteca se reconoce dos derechos de propiedad especiales que
son: el derecho de autor y el derecho de inventor. La ley lo define como la persona
fisica que realiza la creacion intelectual, haciendo énfasis que solamente las personas
naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de
derecho publico y las personas juridicas, podran ser titulares de los derechos previstos
en el Decreto numero 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de

Derechos de Autor y Derechos Conexos.

1.5. Teorias que fundamentan la propiedad intelectual

Las teorias que fundamentan a la propiedad intelectual son las que fundamentan su

divisién, entre las teorias que se pueden mencionar:

1.5.1 Clasificacion unitaria

Segun el autor Hung Viallant “Es una corriente doctrinaria iniciada por el jurista belga
Edmond Picard, quien indica que mientras las casualidades son el objeto de los
derechos personales, los hombres el de los derechos y obligaciones; y las cosas el de
los derechos reales, el objeto de los derechos intelectuales es la produccion intelectual,
cabe decir, la expresién del espiritu y el talento humano de manera que quedan bajo el
ambito de esa disciplina unitaria los derechos sobre las obras literarias y artisticas, las

invenciones industriales, los modelos y dibujos aplicados a la industria”.”

7 Hung Viallant, Francisco. Estudios sobre derecho de autor. Pag. 17
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1.5.2. Clasificacion bipartita

Siguiendo la linea del mismo autor, se encuentra que hay una clasificacion mas
pragmatica que hace comprender a la disciplina de los derechos intelectuales en dos

grandes ramas, que son:

e “La propiedad industrial, bajo una cuya denominacién se incluyen no solamente
las invenciones y los dibujos y modelos industriales, sino también las marcas de
fabrica y los lemas de denominacién comerciales, ambito tan amplio que algunos
de la competencia desleal, aunque con la advertencia de que en este Ultimo caso
no se trata de derechos exclusivos, sino de sancion a los actos contrarios a los

usos honrados en materia industrial y comercial.

o El derecho de autor, que en sentido amplio se extiende a los llamados derechos
conexos, la razén de esta clasificacion bipartita se encuentra en el mismo origen
de la proteccién internacional pues un Convenio, el de Paris sobre propiedad
industrial contiene disposiciones relativas a las invenciones, las marcas de
fabrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales, los nombres
comerciales, las indicaciones de procedencia y la competencia desleal, mientras
que el otro, el de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas,

reconoce los derechos sobre las obras en el campo de las artes y las letras”®

® Ibid. Pag. 17.
11




El bien juridico en comuin entre esos dos grandes grupos esta constituido por un aporte
intelectual de una persona, en algunos casos creativos y en otros, por lo menos

vinculado a la creacion.

1.5.3. Clasificacion tripartita

Establece el autor citado anteriormente que hay una tercera clasificacion del derecho de

la propiedad intelectual siendo ia siguiente:

“El derecho de autor, sobre las obras artisticas, intelectuales, cientificas y literarias, a
los cuales se agrega los derechos conexos. Produccion comercial incluidas las marcas
de fabrica, de comercio y de agricultura, las denominaciones y los lemas comerciales.

Creacion técnica, comprensiva de las invenciones industriales y los descubrimientos”.®

Como se puede observar de lo antes expuesto, en Guatemala se sigue la linea de la
division bipartita, pues se tiene clasificado el derecho de la propiedad intelectual en dos
grandes areas, siendo éstas la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos
conexos, lo que se percibe claramente al estar cada uno de los sectores desarrollados
en distintas leyes, siendo el Decreto 57-2000 y el Decreto 33-98 ambos del Congreso

de la Republica de Guatemala.

® Ibid. Pag. 19
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1.6. Clasificacion de la propiedad intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual establece la siguiente clasificacion:

a) La propiedad industrial, que abarca, entre otros la protecciéon de las invenciones,

patentes, marcas, dibujos y modelos industriales.

La propiedad industrial segiun Guillermo Cabanellas, es “el derecho atribuido a
determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto nimero de anos,
las actividades fabriles objeto de él; y también, la facultad de usar privativamente las

marcas, sefales o titulos que designan la procedencia de los articulos fabricados y

» 10

comerciales

“La propiedad industrial estd formada por el conjunto de derechos que sirven para
proteger a las personas fisicas o0 morales que desean reservar sus creaciones
(patentes, modelos de utilidad, disefios industriales), a distinguir sus productos o
servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen),
proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus
secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos
comerciales de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a

enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a

» 11

los que infrinjan tales derechos

'® Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Pag. 473
" Vifiamata Paschkes. La propiedad intelectual. Pag. 123
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“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
(invenciones, marcas, disefios industriales y esquemas de trazado de circuitos
integrados) y la protecciéon contra la competencia desleal, incluyendo aquéllos actos

que infringen los llamado secretos industriales o secretos empresariales”.'?

En este orden de ideas se puede definir a la propiedad industrial como el conjunto de
disposiciones cuyo objeto es la proteccion de las creaciones que tienen aplicacién en el
campo de la industria y el comercio (invenciones, marcas, nombres comerciales,
indicaciones geograficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de
circuitos integrados) y la proteccién contra la competencia desleal, incluyendo aquélios

actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

b) El derecho de autor y derechos conexos, el primero, que entre otros, protege las

obras literarias, artisticas y disefios arquitectonicos. Los derechos conexos son los
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derechos que los artistas intérpretes o ejecutantes poseen sobre sus

interpretaciones o ejecuciones, asi como los derechos de los productores de
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de

radiodifusiéon sobre sus programas de radio y de television.

El derecho de autor, incluyendo en dicho término los llamados derechos conexos, es

el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a

'2 Publicacién Secretaria de Integracion Econémica Centroamericana —SIECA-. Ob. Cit. P4g.4
14



los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusion, evitar que otros
comercialicen, sin su autorizacion, su expresion creativa, su interpretaciéon o el trabajo

de divulgacion de sus expresiones creativas e interpretaciones.”*®

La clasificacion anterior es inclinada a el ambito internacional, debido a que las
creaciones del intelecto fueron separadas de esa forma al aprobarse los primeros
acuerdos sobre propiedad intelectual, entre los que se pueden mencionar; el Convenio
de Paris para la protecciéon de la propiedad industrial, el cual contiene normas que
regulan la proteccion de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales
y la protecciéon contra la competencia desleal; otro de ellos es el Convenio de Berna
para la proteccién de las obras literarias y artisticas, que contiene disposiciones para la
proteccion de estas. A pesar de ello, en la actualidad se protegen otras creaciones que

no existian cuando fueron aprobados los acuerdos anteriormente descritos.

Por esta razén, algunos académicos sostienen que es mas apropiado clasificar las
creaciones del intelecto seglin sea su objeto. De esta manera, se habla de creaciones
Literarias vy artisticas, dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la
divulgacion de esas obras (derechos conexos); creaciones comerciales, como las
marcas, los nombres comerciales y los demas signos distintivos; y creaciones técnicas,
como las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los esquemas

de trazado de los circuitos integrados.

'3 Registro de la Propiedad Intelectual. Ob. Cit. Sin No. de Pag
15




El Articulo 42 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula que “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”, siendo relevante sefalar que el derecho de inventor es un

derecho humano individual.

En Guatemala, como se manifestd, existe una ley especifica que regula lo referente a
esta materia, siendo ésta la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso
de la Republica de Guatemala, la cual tiene como objeto el proteger estimular y
fomentar la creatividad intelectual que tiene aplicacion en el campo de la industria y el

comercio.

Ademas existe una la ley especifica, que tiene como objeto proteger el Derecho de
Autor y los Derechos Conexos, que es el Decreto 33-98 del Congreso de la Replblica
de Guatemala y sus reformas, que regula lo referente a esta materia de la propiedad

intelectual.

Los principios que informan o fundamentan el derecho a la propiedad intelectual son:

e “Principio de originalidad: Este principio consiste en el empleo de nuevas ideas y
el desarrolio de asuntos que no han sido tratados con anterioridad, lo que
significa que toda creacion intelectual para ser reconocido como un derecho de

la propiedad intelectual debe ser auténtico y genuino, porque una copia,

16
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imitacion o traduccién no forma parte de la propiedad intelectual. Este principio
puede facilmente entenderse como la cualidad intrinseca que el autor o creador

intelectual le otorga a su obra, lo que lo diferencia de cualquier otra creacion; es

la caracteristica personal del autor.

Principio de la forma: Se refiere a la forma en que se exterioriza 0 materializa la
idea o creacioén intelectual, es decir, cuando la obra adquiere objetividad. Cada
obra permite la utilizacion de distintos soportes materiales, como el papel,
lienzos, grabaciones, etc. Este principio es basico, debido a que si la idea no es
exteriorizada, no es posible su proteccién legal, porque para que el derecho
pueda proteger cualquier creacion es necesario que pueda ser perceptible para

el resto de las personas.

Principio de novedad: Es esencial que la idea constituya algo nuevo, diferente,
singular, es decir, gue sea desconocida, porque lo conocido, semejante o similar

a lo existente es de propiedad comun.

Principio de creatividad: Se refiere a la produccién de algo, produccién que debe
manifestar raciocinio, que tenga un caracter objetivo y que sea posible su
materializacion o concretizacion, aunque al final su apreciacién sea subjetiva (por

ejemplo una pintura). Es necesario que el autor le de vida a su obra.

17
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e Principio de exclusividad: Se refiere a la creacion intelectual Gnica o exclusiva

que efectta el autor, y que refleja la libre exteriorizacion de su voluntad.”'*

En Guatemala la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, en el Articulo 178 establece los principios generales, que en
todo proceso judicial se establecen para la proteccion de los derechos que contiene la
ley, para que cuando sea necesario se pueda pugnar actos, como la compefencia

desleal.

Siendo estos principios los siguientes:

a. Los derechos de prdpiedad industrial son derechos de orden privado
b. El Estado velara porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes
contra cualquier acto u omisidon que atente contra los derechos de propiedad

industrial

'* Seminario de propiedad intelectual. Especializacién en materia civil y mercantil. Pag. 30
18



CAPITULO I

2. La patente de invencion

Originalmente las patentes de invencidbn eran concesiones de una autoridad
gubernamental. A fines del siglo XVIII aparecieron leyes especificas sobre patentes de
invencion en los Estados Unidos y en Francia. A mediados del siglo XIX, el concepto de
patente ya implicaba que para que la invencién mereciera el tratamiento especial de la
exclusividad, tenia que ser novedosa; si se habia informado previamente sobre la
invencion en cualquier parte del mundo, no era novedosa. Por lo que se hizo en la
mayoria de los paises, impedir la publicacibn hasta dieciocho meses después de la

fecha de prioridad.

El problema que surgi6 fue que el inventor que trataba de registrar una solicitud, en
determinado pais, se encontraba con que ésta ya habia sido registrada primero en otros
paises, la misma invencion hecha mas tarde por otra persona. Para evitar ésta
situacion, y el tener que apresurarse para registrar primero las solicitudes de patentes

en diferentes paises.
Actualmente el tratado de cooperacién en materia de patentes en el inciso b, del

Articulo 8 establece: “Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o varias

solicitudes nacionales presentadas en o para un estado designado a un solo Estado, los

19
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requisitos y los efectos producidos por fa reivindicacién de prioridad en ese Estado se =~~~

regiran por legislacion nacional”.

Las disposiciones del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial,
otorgan los plazos de la prioridad de que goza una solicitud, en el Articulo 4 inciso A-1
establece: “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud d patente de
invencion, de modelo de utilidad, en alguno de los paises de la unién, gozara, para
efectuar el depésito en los otros paises de un derecho de prioridad”; y el inciso A-2 que
establece que “los plazos de prioridad seran de doce meses, para las patentes de

invencion”.

De esa manera también lo regula la legislacién guatemalteca en la Ley de propiedad
industrial en el Articulo 104, otorgando doce meses de prioridad a partir del dia

siguiente de la presentacion de la solicitud prioritaria.

2.1. Concepto de invencion y patente

En cuanto al término invencién, se puede sefalar que segin Hermenegildo Baylos
Carroza, es “la combinacion creativa de elementos sensibles ideada por una persona,
cuya mera aplicacion a determinada materia o energia produce un resultado Gtil para la
satisfaccion de una necesidad humana, originando la solucién de un problema técnico

no resuelto con anterioridad”."®

'S Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Pag. 537
20



“Las invenciones constituyen un aporte que el ser humano entrega a la sociedad, en el

area de la tecnologia”.*®

Se puede establecer, que constituye un principio esencial en el derecho de patentes,
considerar que los descubrimientos no constituyen invencion, y como consecuencia de
ello no pueden ser patentables, en virtud que un descubrimiento es el hallazgo o
encuentro que una persona hace de elementos o materia que se encuentran en la

naturaleza, pero en lo cuales no ha existido intervencion de la creaciéon humana.

Como concepto legal de invencién se tiene el contenido en el Articulo 4 de la Ley de
propiedad industrial que establece que es “toda creacion humana que pemmita
transformar la materia o energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento

por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

La patente por su parte es el documento por medio del cual se otorga la proteccion
estatal sobre un invento, modelo de utilidad o disefio industrial, el Articulo 4 de la Ley
de propiedad industrial lo confirma al decir que la misma, es “el titulo otorgado por el

Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invencion...”

Con relacién a la anterior definiciéon legal resuita interesante observar como la ley se
refiere al inventor o titular, ya que puede darse el caso que la invencién haya sido

realizada en ejecucién de un contrato cuyo objeto hubiese sido la realizacion de una

'® Publicacion Secretaria de Integracion Econémica Centroamericana —~SIECA-. Ob. Cit. Pag. 7
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actividad de investigacion, en donde el derecho de patentar la invencién corresponde a\‘%;;;:.::,i/

la persona que contratd al inventor y no al inventor mismo.

Con respecto al tema de las patentes, segin Jorge Amigo Castafeda las definen como
“un derecho que otorga el Estado a personas fisicas 0 morales, para producir o utilizar
en forma exclusiva y durante un plazo fijo, o a través de un tercero bajo licencia un
producto o proceso que haya sido desarrollado por dicha persona. Las patentes son las

figuras juridicas mas importante para proteger tecnologia”. 17

Segun Vifiamata se debe entender “la patente como un derecho subjetivo que concede
al titular la explotaciéon en exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como

la territorialidad y la temporalidad”.®

También se puede definir a la patente, como el titulo que prueba el derecho exclusivo
que tiene una persona individual o juridica sobre un derecho de propiedad industrial, y
el mismo puede ser considerado un titulo de propiedad, que contiene Ilas
reivindicaciones por medio de las cuales se establece el limite de la proteccion otorgada

por el Estado a la invencion.

En sintesis se puede establecer que una patente concede al inventor o a quien éste
designe, el derecho temporal de explotar en exclusiva el invento y como

contraprestacién la sociedad recibe el beneficio de disponer de la informacion revelada

7 Palacios L., Marco Antonio, Antequera H. Ricardo. Propiedad intelectual temas relevantes en el

escenano mtemaclonal Pag. 85
'8 Vifamata Paschkes, Ob. Cit. Pag. 153
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por el inventor y al fin del término de proteccion, la opcidén derivada de que cualquier

interesado puede explotar el invento materia de la patente.

2.2. Concepto de patente de invencion

Para Francisco Astudillo Gomez, las patentes de invencion “son titulos emitidos por el
Estado para incentivar el progreso técnico, las cuales confieren a sus titulares un
derecho o privilegio exclusivo para la explotacién de la invencién patentada de que es
objeto por un lapso determinado, lo que le permite excluir a terceros no autorizados de

la produccién y comercializacién de la misma”."®

“Las patentes de invencion amparan las creaciones intelectuales que se traducen en
nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de materia, o en el empleo
de medios nuevos o en la nueva aplicacion de medios conocidos para obtener

productos o resultados industrialmente novedosos”.°

‘Las patentes tienen como objetivo principal incentivar a quienes invierten tiempo y
dinero en la investigacion y desarrollo de nuevos productos o procedimientos,
garantizandoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotacion
exclusiva de su creacién y a cambio de la concesion de una patente por parte del
Estado, el inventor debe proveer una descripcion completa de la invencion, en lenguaje

lo suficientemente claro como para que cualquier persona con conocimientos en el

% Astudillo Gémez, Francisco, La proteccién legal de las invenciones: especial referencia a la
biotecnologia. Pag. 66
? vifiamata Paschkes. Ob. Cit. Pag. 158
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campo al que pertenezca la invencién pueda reproducirla; y de esta forma una vez

vencida la proteccion otorgada cualquier persona podra fabricar el producto o utilizar el

procedimiento”.

n 21

La importancia de las patentes como fuente de informacion tecnolégica segun Jalife

Daher son:

“Son documentos que contienen informacién actualizada sobre los logros
industriales y tecnoldgicos, en razéon que después de la creacion de una
invencion lo primero en publicarse es el resumen o la descripcion de la
invencién.

El resumen o la informacién detallada de la invencion describen especificamente
la solucién o la posible solucién a un problema determinado.

Esta informaciéon permite desarrollar hipotesis respecto de las posibles
tendencias del desarrollo tecnoldgico e industrial en cada rama, en cada

producto, en cada proceso.

A través de esta informacion se proporciona los elementos necesarios para
conocer la proteccién legal, el alcance y la vigencia de los derechos del inventor,

asi como los datos de éste para la eventual contratacion de licencias.

# pyblicacion Secretaria de Integracion Econdémica Centroamericana —SIECA-. Ob. Cit. Pag. 175
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e La informacién de patentes ahorra tiempo y facilita las labores iniciales de

investigacién industrial.

e La trascendencia econdmica de las patentes permite reconocer areas
potenciales de progreso o desarrollo tecnolégico que influyen en la toma de

decisiones al definir proyectos de investigacion”.

Es importante considerar que una patente de invencion constituye el documento o titulo
que luego de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de la materia, en este caso la
Ley de Propiedad industrial, otorga el Estado para amparar o proteger el derecho
exclusivo que tiene una persona individual o juridica de su invencién o creacién en el
plazo establecido en la ley siendo este de 20 afos, y evitar que cualquier persona sin
su debida autorizacidon haga uso de ella, teniendo la facultad de otorgar licencias
exclusivas o0 no sobre esos derechos, con el fin de percibir una retribuciéon denominada

regalia o royalty.

2.3. Requisitos legales y doctrinarios para patentar una invencién

Una invencion, para obtener la protecciéon que brinda la patente segun Baylos Corroza

“debe reunir las siguientes condiciones:

a) Su realizabilidad y aplicabilidad objetiva (industriabilidad);

2 Jalife Daher, Mauricio. El valor de la propiedad intelectual. Pag. 49
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b) Su eficacia practica (utilidad) y;

c) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva)”?®

Los requisitos legales para patentar una invencién segan la Ley de propiedad industrial
son:

a) Que sea novedosa

b) Que tenga nivel inventivo

c) Que sea susceptible de aplicacién industrial

La novedad se refiere a que el producto o procedimiento que se pretende patentar no
se encuentre en el estado de la técnica, constituye basicamente lo no conocido, lo no
existente con anterioridad. El nivel inventivo se refiere al valor creativo y personal del
creador, la ley establece que constituye aquella creaciéon no obvia para una persona

capacitada en la materia técnica.

Ahora bien, en cuanto al requisito de la aplicacién industrial, se establece que el
producto o procedimiento creado debe poseer caracteristicas que le permitan ser
producido o utilizado en cualquier clase de industria o actividad productiva. El caracter
industrial de la invencién consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por

objeto una actuacion del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza.

2 Baylos Corroza, Ob. Cit. P4g. 541
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2.4. Derechos que confiere la patente de invencién a su titular

Las reivindicaciones segtn el primer parrafo del Articulo 111 de la Ley de Propiedad
Industrial “definiran la invencion que se desee patentar, en forma clara y concisa y
deben estar enteramente sustentadas por la descripcion...” Los Articulos 127 al 137 de

la misma ley establecen los alcances y limitaciones de la patente.

Es importante hacer mencion que el Articulo 126 de la Ley de propiedad industrial
indica que los derechos exclusivos sobre una invencién se obtienen por un plazo de

veinte afos.

Respecto a los principales derechos que otorga la patente a su titular, se pueden

mencionar:

1. Explotar su invencion;

2. Impedir que terceras personas exploten la invencion patentada;

3. Otorgar licencias o autorizaciones para que terceras personas puedan explotar la
invencion patentada sin necesidad de incurrir en violaciones a derechos de
propiedad industrial;

4. Actuar por los medios legales contra cualquier persona que sin su

consentimiento explote la invencién patentada.
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Es importante mencionar que por el derecho de exclusiva, el titular esta facultado para

prohibir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen y comercialicen el producto

patentado u obtenido por el procedimiento patentado.

Estos derechos se encuentran contenidos en el Articulo 128 de la Ley de propiedad

industrial, estableciendo que también corresponden al titular de la patente los derechos

que ahi se expresan en caso sean procedentes o pertinentes.
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CAPITULO Il

3. Ventajas de la proteccion juridica sobre las patentes en la legislacion

guatemalteca

Las ventajas que presenta una patente bien protegida en la legislacion guatemalteca,
dependera en gran medida del estimulo y el apoyo econdmico que el pais le dé a los
inventores nacionales. No todos los monopolios sobre las patentes son malos, sin duda,
para una nacién como la de Guatemala, tener la exclusividad de una invencién que
genere buenas ventajas econémicas, esto traera desarrollo en mucho aspectos al pais.
Innegablemente que en un sistema capitalista de libre competencia, las patentes bien
protegidas traeran beneficios econémicos y desarrollo para la poblacién. A continuacién
menciono algunas ventajas del sistema de patentes, tomando en consideraciéon los

aspectos anteriormente mencionados.

3.1. Promueven el crecimiento econdmico

Es indiscutible que el impulso que se le dé a la investigacion en una sociedad
determinada, que se traduzca en la aparicidon de nuevas tecnologias, sera un elemento
fundamental del crecimiento econémico de una sociedad necesitada, de una industria
potente, con tecnologia desarrollada, que le sirva de base para la obtencion de un

precio bajo en la fabricacion de productos destinados al comercio mundial. “La
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innovacion, la invencion y el talante emprendedor constituyen el nicleo de la ventaja

competitiva de una nacion”.*

Para algunos protectores del sistema de patentes, la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual constituye un incentivo para que los miembros de una comunidad
decidan realizar inversiones en investigacion y desarrollo de nuevos conocimientos. “El
sistema de patentes funciona entonces como un incentivo para la inversion en

investigacion”.?®

Esta es una verdad a medias, dado que los descubrimientos que se patentan, no
siempre son producto de las necesidades comerciales de una sociedad, es mas, a mi
criterio un descubrimiento muchas veces no es patentado por el investigador, sino por
aquellas personas interesadas en lucrar con la tecnologia puesta al servicio de las
grandes corporaciones; véase el caso de las patentes sobre los medicamentos, donde
la ciencia y la salud estan puestas al servicio del mercantilismo de las grandes

compaiias farmacéuticas.

Desde el punto de vista comercial, el derecho de patentes tiene precisamente la
finalidad de impulsar la investigacion en el campo de la técnica industrial y de
recompensar a quienes realizan dichas invenciones. El planteamiento al que el derecho
de patentes responde es el siguiente: quien realice una invencion industrial, puede pedir

la concesion de una patente, que se le concedera si es el primero en solicitarla para esa

24 Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. Pag. 23
% Ibid.
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invencion. Y la concesién de la patente significa que aquél a quien ha sido concedida ™ -
tiene su explotacion exclusiva durante un plazo determinado, que suele variar segun los
paises. De esta manera: El derecho de patentes tiene por finalidad no sdélo
recompensar al inventor, sino ademas y fundamentalmente, conseguir que aumente el

conjunto de conocimientos técnicos industriales que posee la comunidad.

Cabe destacar la gran importancia, tanto social como econdémica, de la industria
quimico farmacéutica, teniendo en cuenta en primer lugar su intima relacién con la
salud humana y las caracteristicas peculiares que la diferencian de las demas. El
objetivo perseguido es mejorar la salud humana pero un producto exitoso supone una

gran cantidad de beneficios.

La protecciébn de patentes no sélo constituye una institucion uatil para los paises
industrializados, sino que por el contrario es fundamental para aquéllos paises que se
encuentran en los comienzos de su desarrollo industrial. Entre las naciones
industrializadas lideres se pueden establecer: Japén, Estados Unidos de América,
Francia, Alemania o Inglaterra, que introdujeron la proteccion de patentes en una época
en que, de acuerdo a los parametros actuales, todos ellos eran paises
subdesarrollados, y la motivacion predominante era superar el atraso tecnologico frente
a otros; primero, mediante la importacion y adopcion de tecnologia extranjera vy, luego,

mediante el progresivo desarrollo de una tecnologia independiente.
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En la organizacién de la investigacién cientifica destacan cuatro fases:

A) “Consecucién de nuevas moléculas,

B) Determinar si posee o no alguna propiedad interesante (estudio farmacolégico y
toxicolbgico),

C) Desarrollo del producto bajo forma farmacéutica, y

D) Estudio clinico” %

Es imprescindible que exista una determinada dimensién empresarial para llevar a cabo
la investigacion farmacéutica. Este sector se caracteriza, sobre todo, por Ila
vulnerabilidad que ofrecen las invenciones quimicos farmacéuticas a la imitaciéon; una
vez comercializados, la mayoria de los nuevos medicamentos pueden ser copiados con

costos minimos, por cualquier empresa que tenga cierta experiencia en el sector.

3.2. Confiere una explotacion exclusiva

Este tipo de ventaja indica que la obtencion de una patente otorga al titular una
posicién preferencial en el mercado, creando la prohibicion de reproducir el objeto
material de la patente. Sélo la persona que registra la invencién obtiene la exclusividad;
nadie puede, como en la propiedad tradicional producir el mismo objeto y luego
utilizarlo, salvo que obtenga la autorizacion del titular de la misma. Esta prerrogativa

que otorga el Estado al inventor, debe tener como limite el interés de la colectividad y el

% Rozanski, Félix. La divulgacion 6ptima de productos de alta tecnologia y las patentes de
invencion. Pags. 127 a 139
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derecho de los paises al desarrollo y a la independencia econémica. En este sentido Ios.%\'
paises en vias de desarrollo han tratado de obtener las licencias y los permisos de las
grandes compaiias farmacéuticas, para la fabricacion y aprovechamiento de
medicamentos utilizados en el tratamiento del Sindrome de Inmuno Deficiencia

Adquirida (SIDA).

Es de lamentar que el interés colectivo no se aprecia en el mercantilismo de las
grandes casas farmacéuticas, debido a que éstas impiden a toda costa que sus
productos sean fabricados por los paises en vias de desarrollo, atentando, contra la

salud y la vida humana.

La explotacion en la utilizacion permanente de los procedimientos patentados o la
fabricacion del producto amparado por la patente, su causahabiente o licenciatario, en
volimenes que corresponda a una efectiva explotaciéon industrial y en condiciones de

calidad y precio, representara aumento en la tasa de ganancia.

La obtencion de un aumento en la tasa de ganancia, se deriva de la posibilidad de
vender este producto a precio monopdlico. Por otro lado el invento esta protegido
penalmente y todos aquéllos que exploten la patente sin previa autorizacion de su titular
estaran sujetos a sanciones civiles y penales contempladas en la Ley de Propiedad

Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala.
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Se considera que la patente tiene como caracteristica especial, las reservas o N
reivindicaciones que el titular establece y vienen a ser todo aquello que el inventor
considera como propio y como nuevo de su invento y que debe ser protegido
penalmente. Por medio de las reservas se define la invencién cuyo privilegio se solicita
y se deben escribir con toda precisiéon y claridad, fijando el objeto y el alcance del

derecho exclusivo cuyo monopolio se pide, refiriéndose sé6lo a los elementos nuevos.
3.3. Respeto de los productos biotecnolégicos

El objeto o bien juridico tutelado en los regimenes de patentes son todas aquellas
invenciones de procedimientos o de productos, siempre que las condiciones de
patentabilidad sean cumplidas; es decir, la posibilidad de apropiacién de los resultados
obtenidos por el desarrollo de procesos investigativos. Cabe destacar que el bien
juridico tutelado es la propiedad, que se encuentra protegido tanto en la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, como en las leyes complementarias. Una
cuestién que se plantea en cuanto a las patentes, es si existe la posibilidad de patentar

materia viva y desde qué punto se considera a la misma como un descubrimiento.

La posibilidad de patentar invenciones biol6gicas fueron variando seguin el transcurso
de los anos, dado que el sistema de patentes tenia por objeto proteger las innovaciones
hechas por el progreso de las ciencias exactas y de estimular la actividad mecanica

industrial, lo que motivé la falta de aceptacion de patentes no técnico industriales; es
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son de naturaleza técnica.

La limitacion al campo industrial en la aplicacién del sistema de patentes, excluyé en un
principio a las invenciones realizadas en el campo de la agricultura; pero la protecciéon
patentaria tuvo que ser admitida cuando progresivamente los medios técnicos y los
productos quimicos fueron empleados y como resultado de los cultivos, aplicando esas
técnicas, se obtuvieron nuevos vegetales, cuyas variedades fueron susceptibles de ser
patentadas. A pesar de ello se siguidé rehusando la proteccibn a innovaciones
biolégicas, porque no eran de naturaleza técnica aunque respondian al concepto de
aplicacion dentro del campo industrial; sus procesos deberian utilizar medios técnicos
de naturaleza fisica o quimica, sin hacer referencia a la actividad de la materia viviente

a la cual ellos fueron aplicados como al cultivo.

Ademas, la concepcion del procedimiento debia ser replicable y el resultado no debia
depender del azar, lo cual no se consideraba garantizado en los casos de materia viva.
En el transcurso del se han avanzado las técnicas de ingenieria biotecnolégica, de tal
manera que generé el desborde de la legislacién sobre patentes en materia viva, con lo
cual en las ultimas décadas del siglo XX se ha confirmado [a consolidacion legal del

patentamiento de material biolégico.

Generalmente, el planteamiento de organismos encontrados en la naturaleza sin mayor

intervencion humana, no son susceptibles de ser patentados, pero se admiten
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organismos obtenidos artificialmente por ingenieria genética; es decir, aquélios en los
cuales los microorganismos son manipulados para poder ser utilizados, implicando de

esta manera la intervencion directa del hombre en la creacion de esta nueva materia

viviente.

Todos los microorganismos, tanto aislados de la naturaleza como producidos por
técnicas de mutacion de ingenieria genética, son sujetos de proteccion por patentes.
Un microorganismo aislado y caracterizado no se puede considerar mas que como un
descubrimiento y tampoco se puede considerar como una variedad (planta o animal)
que son excluidas de proteccion. Un microorganismo es siempre el producto de un
procedimiento microbiolégico, procedimiento que es considerado técnico; con lo cual el

resultado de éste es también técnico (patentable).

3.4. Es un instrumento para el pensamiento innovador

La informacién sobre patentes es una fuente de informacién tecnolégica que puede ser
utilizada por investigadores e inventores para encontrar nuevas soluciones a problemas
técnicos. El método TRIZ (siglas en ruso de la teoria para la soluciéon de los problemas
inventivos) es un método especifico elaborado sobre la base de la informacién sobre
patentes. Genrich Altshuller elabord, en colaboraciéon con sus colegas, el método ya en
1946, sobre la base de un estudio y un analisis de una serie de documentos de patente

de todo el mundo.
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Este método se apoya en la hipétesis de que hay principios universales de invencién
que son la base de las innovaciones creadoras, que permiten los progresos
tecnolégicos, y que si fuera posible determinar y codificar esos principios, seria posible

explicarlos para crear capacidad inventiva o para fortalecerla.

La investigacién sobre la TRIZ se llevé a cabo en diversas etapas y se examinaron mas
de dos millones de documentos de patentes que fueron clasificados por nivel de
inventiva y analizados para determinar los principios de la innovacién. Este método se
aplica actualmente a nivel internacional para crear y mejorar productos, servicios,
sistemas. Las grandes y las pequenas empresas, estan utilizando el método TRIZ a
diferentes niveles para resolver problemas reales, concretos, y elaborar estrategias
para el futuro de la tecnologia. Sobre la base de una de las conclusiones de esta teoria,
o sea que la capacidad de invencion y de creatividad puede aprenderse, las
universidades de todo el mundo han introducido cursos sobre el método TRIZ para
fortalecer la creatividad y la capacidad de invencién de los estudiantes. Asi pues, la
informacién sobre patentes es una fuente de informacion muy util para el aprendizaje y

elaboracion de estrategias en materia de solucion de problemas y de innovacion.

3.5. Facilita el acceso a la informacion y tecnologia

La ventaja principal que representa el sistema internacional de patentes para el publico
reside en el hecho de que el sistema facilita y agiliza el acceso a informacion

tecnolégica actualizada relativa a las invenciones. Ello se debe a la publicacion
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internacional de las solicitudes del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT) incluido el contenido de los informes de blsqueda internacional y al suministro
gratuito a la Oficina Nacional del Estado contratante de copias de todas las solicitudes
internacionales publicadas, la cual podra proceder a divuigar esa informacién. El
material publicado constituye una valiosa fuente de informacién sobre los Gltimos

adelantos tecnolégicos.

Esa informacién ofrece a los solicitantes la posibilidad de evaluar detenidamente la
patentabilidad de la invencién reivindicada. El acceso a esta informacién también puede
ser atil para estimular la actividad inventiva a nivel nacional lo que, a su vez, puede

traducirse en un aumento de las inversiones y de la transferencia de tecnologia.

Eso también induce a una mayor confianza por parte del publico, puesto que la mayoria
de las solicitudes del Tratado de cooperaciéon en materia de patentes han sido objeto de
una busqueda internacional y de un examen preliminar internacional, por lo que toda
patente concedida sobre la base de esas solicitudes internacionales proporcionaran una

base soélida para las inversiones y la transferencia de tecnologia.

3.6. Favorece la certeza econémica y juridica

Existen dos tipos de criterios para decidir si vale la pena patentar una idea: Los

econémicos y los legales.
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La firmeza tiene que ver con la comprension de la idea patentable; entre mas
extensa sea la aplicabilidad de la idea y mas diferenciable sea ésta, mas firme sera

la patente, y mas valdra la pena obtenerla.

La comercialidad. Debe pensarse qué tan vendibles son los bienes o servicios

derivados de la idea a patentar o si la patente se puede inscribir o no.

3.7 La competencia y las patentes

El objetivo de las politicas de competencia es asegurar el funcionamiento justo del
mercado y en particular, evitar que el acceso al mercado sea indebidamente
obstaculizado o imposibilitado. Las practicas monopélicas anticompetitivas consisten,
en una variedad de actividades, tales como el hecho de alcanzar y mantener una
posicion de monopolio, negarse a conceder una licencia en las condiciones del
mercado o con vistas al suministro de ciertos productos, los arreglos verticales entre
suministradores y distribuidores, y otros acuerdos entre empresas que implican un

abuso de su posicién en el mercado.

Los derechos de patente y la competencia estdn estrechamente vinculados, y esa
relacidbn podria caracterizarse sencillamente por dos factores: por una parte, la
legislacién sobre patentes persigue luchar contra las copias o imitaciones de productos
patentados, por lo que complementan las politicas de competencia promoviendo

comportamientos equitativos en el mercado; por ofra, las normas sobre competencia
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pueden limitar los derechos de patente al impedir que los titulares de patentes abusen
de dichos derechos y recurran a practicas monopolisticas. “En suma, la experiencia
demuestra que una proteccién excesiva o insuficiente de las patentes y de la
competencia puede provocar distorsiones al comercio. De ahi que sea necesario lograr
un equilibrio entre las politicas de competencia y los derechos de patente, con el fin de
evitar los abusos de los derechos de patente, sin por ello poner fin a las
compensaciones que ofrece el sistema de patentes cuando se usa de manera

adecuada”.?’

No hay margen de discusién al afirmar que la investigaciéon que resulta en el desarrollo
de nuevas tecnologias, constituye un elemento fundamental del crecimiento econémico.
La proteccién de los derechos de propiedad intelectual constituye un incentivo para que
los miembros de una comunidad decidan realizar inversiones en investigacion y
desarrollo de nuevos conocimientos. El sistema de patentes funciona entonces como un

incentivo para la inversion en investigacion.

& Antequera Parilli, Ricardo. La propiedad intelectual y su importancia econémica. Pag. 67
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CAPITULO IV

4. Marco juridico nacional e internacional aplicable al sistema de patentes

Se requiere de un marco juridico nacional e internacional que regule la aplicacion de un
sistema de patentes, que garantice la proteccién de sus activos, tangibles e intangibles
por lo que la adecuada proteccién de la propiedad en general, se constituye en un
elemento de generaciéon y promocién de capitales. La inversién en la explotacion y
comercializacion de las creaciones intelectuales se ven estimuladas por una adecuada
proteccion que garantice al inversionista que la comercializacion de sus bienes no se va
a ver afectada por productos faisificados, durante el tiempo en que estas creaciones se

encuentren protegidas.

El mismo escenario se plantea a nivel internacional, la necesidad de establecer un
marco de proteccibn homogéneo y que garantice una adecuada proteccién de la

propiedad intelectual.

4.1. Legislacion nacional que regula el contrato de licencia de patente de

invencion

Dentro del marco juridico nacional aplicable se puede mencionar al contrato de licencia
de patente de invencién, que establece como fuente principal la Ley de Propiedad

Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, que tiene como
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objeto proteger, estimular y fomentar la creatividad intelectual de una persona, que se
aplica tanto en el campo de la industria como en el comercio y particularmente, lo
relativo a la adquisicion, mantenimiento y proteccion de los signos distintivos, de las
patentes de invencion, de modelos de utilidad, de los disefios industriales, asi como la
proteccion de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate

de la competencia desleal; asi como el Coédigo Penal Decreto Ley 17-73 el cual tipifica

los delitos contra el patrimonio que violen los derechos de propiedad industrial.

4.1.1. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica

de Guatemala

El Articulo 132 regula las licencias contractuales, el cual establece que “El titular de una
patente podra conceder licencia para la explotacion de la invencién patentada. La
inscripcion de la licencia contractual en el registro no es obligatoria, pero la misma sélo
tendra efectos legales frente a terceros desde la inscripcion. La explotacion de la
patente por el licenciatario cuya licencia esté inscrita en el registro, se considerara para

todos los efectos legales como efectuada por el propio titular.

La solicitud de inscripcion de la licencia contendra:
a. “El nombre, razén social o denominacién del titular registrado y del licenciatario y
sus direcciones;

Identificacion de la patente objeto de la licencia e indicacion de su registro; y

Plazo, exclusividad, territorio y demas estipulaciones esenciales.
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A la solicitud debera adjuntarse una copia del contrato de licencia o un resumen del ™24
mismo, firmado por las partes, que contenga la informacién a que se refiere el parrafo
anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia
o el resumen del mismo no hubiese sido otorgado en Guatemala, el documento debera

estar debidamente legalizado y con traduccidén jurada al idioma espairiol, si fuere el

caso.”

Si la solicitud cumple con lo establecido en esta ley, anotara en la patente la razén de la
licencia objeto de autorizacién correspondiendo al registro de la propiedad intelectual

expedir el certificado respectivo.

Con relacion al citado articulo es importante mencionar que:

¢ La inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual de la licencia contractual
no es obligatoria, y solo tendra efectos frente a terceros si se inscribe;

¢ A la solicitud debe adjuntarse una copia del contrato o un resumen del mismo, de
lo cual se concluye que el mismo debe constar por escrito, siendo recomendable,
qgue se formalice en documento privado con legalizacién de firmas;

¢ No es necesaria la publicacién de la solicitud, en cambio en el caso de la licencia
de uso de marca si. Siendo recomendable que se realizara la publicacion en el
Diario Oficial, con la finalidad que los terceros tengan conocimiento del

otorgamiento de esta licencia.
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El Articulo 133 del mismo cuerpo legal regula que: “salvo estipulacidon en contrario,

seran aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:

a. La licencia se extendera a todos los actos de explotacion de la invencion,
durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del pais y con respecto

a cualquier aplicacion de ia invencion;

b. El licenciatario no podra transferir la licencia ni otorgar sublicencias;

c. La licencia no sera exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para
la explotacién de la patente en el pais, asi como explotar la patente por si mismo

en el pais;

d. Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podra
otorgar otras licencias para la explotacién de la patente en el pais, ni podra

explotar la patente por si mismo en el pais; y

e. El licenciatario exclusivo podra ejercer por si mismo las acciones legales de
proteccidén de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia esta

registrada.

Seran nulas las clausulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propésito o el

efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.”
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En este caso, la ley regula que estas disposiciones seran aplicadas, salvo estipulacién
en contrario, ya que el contrato de licencia de patente se rige por la voluntad de las

partes, siempre y cuando lo pactado no sea contrario a la moral y al orden publico.

El dltimo parrafo del articulo hace referencia a lo regulado en el Articulo 40 del Acuerdo
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual refacionados con el
comercio, en donde se regula lo referente al control de las practicas anticompetitivas en

las licencias contractuales.

4.1.2. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Acuerdo Gubernativo 89-2002

Guatemala 18 de marzo de 2002. Ministerio de Economia

El Articulo 75 sefala que el titulo que debe presentarse al registro, en virtud del cual
deba anotarse la enajenacién o cambio de nombre, respecto a una solicitud de patente
0 una patente ya concedida, o bien un contrato de licencia de uso de la misma, puede

ser copia legalizada del documento original o un resumen del mismo firmado por las

partes.
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4.1.3. Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en materia de propiedad -~
industrial. Acuerdo Gubernativo No. 868-2000. Guatemala 21 de diciembre

de 2000. Ministerio de Economia

El Articulo 2 literal b, numeral 14, regula que por la inscripcién de licencia contractual de
patente de invencion, modelo de utilidad o disefio industrial, se debe pagar la tasa de
doscientos quetzales (Q200.00), la constancia del pago de la tasa debe presentarse

con la solicitud de inscripcidn de la licencia contractual.

4.1.4. Coédigo Penal Decreto Ley 17-73

El Articulo 275 del Cdédigo Penal literales k) y 1) regula que “sin perjuicio de las
responsabilidades civiles correspondientes, sera sancionado con prisiéon de 1 a 6 afios y
una multa de Q, 50,000.00 a Q.750,000.00 quetzales quien, sin el consentimiento del

titular de los derechos, realice cualquiera de las siguientes acciones:

...k) produzca, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulacién, almacene o muestre

productos protegidos por la patente de otra persona;
...I) emplee un procedimiento protegido por la patente de ofra persona o ejecute

cualquiera de los actos indicados en la literal anterior, en relacién con un producto

directamente obtenido por dicho procedimiento...”
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Los actos mencionados se tipifican como delitos contra el patrimonio y especificamente
constituyen una violaciéon a los derechos de propiedad industrial. El ejercicio para la
acciéon de la persecucion de esta clase de delitos corresponde al Ministerio Publico a
través de la Fiscalia de Delitos contra la Propiedad Intelectual, antes de la vigencia de
la nueva Ley de Propiedad Industrial los delitos relativos a esta materia eran

perseguibles sélo por accidn privada.

4.2. Tratados internacionales en materia de propiedad intelectual

En los tratados se definen normas basicas internacionalmente acordadas para proteger
la propiedad intelectual en cada pais. Ahora bien, debido a la rapida evolucién
tecnolégica y de la mundializacion del comercio hoy se precisan mecanismos que
garanticen la rapida proteccién en muchos paises de nuevas invenciones y valiosos

activos comerciales, como las marcas, los dibujos y modelos industriales.

Al respecto, se pueden establecer una serie de tratados sobre las invenciones, las
marcas, los dibujos y modelos industriales, que garantizan que un registro internacional
o la presentacion de una solicitud de registro internacional surtan efecto en cualquiera
de los estados contratantes pertinentes. A continuacién se haran mencion de los mas

importantes convenios, tratados y acuerdos en materia de propiedad intelectual.
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4.2.1. Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial

Este Convenio fue celebrado el 20 de marzo de 1883, aprobado por el Congreso de la
Republica de Guatemala mediante el Decreto 11-98 emitido el 18 de febrero del afio

1998 y publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo del mismo ario.

El Convenio tiene como finalidad la proteccion de la propiedad industrial, abarcando ello
las patentes de invencién, los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales,
las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la

competencia desleal, brindando directrices generales a los paises contratantes.

Uno de los principios fundamentales del Convenio es el que establece el Articulo 2
numeral 1, se refiere a que “los nacionales de cada uno de los paises de la union
gozaran en todos los demas paises de la misma, en lo que se refiere a la proteccién de
la propiedad industrial, las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o
en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente
previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la misma
protecciéon que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier lesiéon a sus derechos,

siempre que cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”.
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El Convenio de Paris no regula especificamente los contratos de licencia, pero es ™=
importante hacer mencion de él, ya que es considerado el pilar del marco juridico

internacional de la propiedad industrial.

Actualmente 169 paises son partes contratantes del Convenio, pudiéndose mencionar
dentro de éstos: Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belice, Bolivia,
Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espana,
Estados Unidos de América, Federacion de Rusia, Francia, Honduras, Israel, Italia,

México, Nicaragua, Panama, Uruguay, Venezuela.

4.2.2. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio -ADPIC-

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio -ADPIC- de la Organizacion Mundial de Comercio fue negociado en la
Ronda, Uruguay entre los afios de 1986 a 1994 e incorpor6 por primera vez normas
sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio, teniendo como
antecedente y fundamento los principios del Acuerdo general sobre aranceles
aduaneros y comercio (GATT). El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio constituye un intento de disminuir las
diferencias en la forma de proteger los derechos de propiedad intelectual en los

diferentes paises del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes.
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Este Acuerdo entré en vigencia en Guatemala el 21 de julio de 1995 y fue creado con la
finalidad de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al
mismo, esto por la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los
derechos de propiedad intelectual y de asegurarse que las medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al

comercio legitimo.

Los principios basicos que rigen son:

e El principio de trato nacional establecido en el Articufo 3 numeral 1 indica que,
“cada Miembro concedera a los nacionales un trato no menos favorable que el
que otorgue a sus connacionales con respecto a la protecciéon de la propiedad

intelectual...”

e El principio de trato de la nacién mas favorecida segun el Articulo 4, consiste en
que “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los
nacionales de cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin condiciones a

los nacionales de todos los demas miembros.”

El Acuerdo se compone de 73 Articulos, siendo los Articulos 27 al 34 los que regulan lo
referente a las patentes. Las patentes podran obtenerse para todas las invenciones,
pudiendo ser de productos o procedimientos, debiendo cumplir con los requisitos de

novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial para que proceda la proteccion.
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Seglin el Acuerdo en mencion, en el Articulo 28, la patente confiere a su titular los

derechos exclusivos de:

e Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin
su consentimiento, realicen actos de: fabricacion, uso, oferta para la venta, venta

o importacién para estos fines del producto objeto de la patente;

e Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que
terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacién del procedimiento y
los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacion para estos fines de,
por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho

procedimiento.

e Los titulares de patentes tendran asimismo el derecho de cederlas o transferirlas

por sucesién y de concertar contratos de licencia.

El Articulo 28 numeral 2) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, constituye una normativa especifica
relacionada con el contrato de licencia de patente de invencion, regulando el Acuerdo
con mayor amplitud lo referente a las licencias obligatorias 0 aquellas otorgadas sin Ila

autorizacion del titular de los derechos.
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L.a duracién de la protecciéon conferida por una patente es por un plazo de 20 afos

contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.

Considero que la seccidn 8 del Articulo 40 del Acuerdo, es muy importante en el sentido
que regula lo referente al control de las practicas anticompetitivas en las licencias

contractuales, sefialando que:

1. “los Miembros convienen en que ciertas practicas o condiciones relativas a la
concesion de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que
restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y

pueden impedir la transferencia y la divulgacién de la tecnologia.

2. Ninguna disposicion del presente Acuerdo impedirA que los miembros
especifiquen en su legislacion las practicas o condiciones relativas a la
concesion de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso
de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la
competencia en el mercado correspondiente. Como se establece, un miembro
podra adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente
Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas practicas, que
pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesidn, las condiciones que
impidan la impugnacion de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la

luz de las leyes y Reglamentos pertinentes de ese miembro.
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3. Cada uno de los miembros celebrara consultas, previa solicitud, con cualquiera
otro miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de
propiedad intelectual que es nacional del miembro al que se ha dirigido la
solicitud de consuitas o tiene su domicilio en él realiza practicas que infringen las
leyes o reglamentos del miembro solicitante relativos a la materia de la presente
seccion, y desee conseguir que esa legislacidon se cumpla, sin perjuicio de las
acciones que uno y otro miembro pueda entablar al amparo de la legislacion ni
de su plena libertad para adoptar una decisién definitiva. El miembro a quien se
haya dirigido la solicitud examinara con toda comprensiéon la posibilidad de
celebrar las consultas, brindara oportunidades adecuadas para la celebracién de
las mismas con el miembro solicitante y cooperara facilitando la informacion
publicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestién de
que se trate, asi como otras informaciones de que disponga el Miembro, con
arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente
satisfactorios sobre la proteccion de su caracter confidencial por el miembro

solicitante”

De los anteriormente descrito, puedo concluir que las practicas anticompetitivas que
establece el Articulo 40 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, son medidas que restringen la competencia
desleal, que perjudica al comercio y a la industria siendo como consecuencia la

obstruccion al desarrolio del Estado .
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Asi mismo, el Acuerdo indica que las disposiciones contenidas en el estan destinadas a
proteger la propiedad intelectual y no impide a los estados miembros que regulen a
nivel nacional las practicas o condiciones relativas a la concesion de licencias, que en
algin momento abusen de los derechos de propiedad intelectual perjudicando al

mercado correspondiente.

4.2.3. El Tratado de Libre Comercio celebrado entre Estados Unidos de América,

Centroamérica y Republica Dominicana -CAFTA-

Este tratado fue suscrito en la ciudad de Washington D.C. el 5 de agosto de 2004, y
aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala el 10 de marzo de 2005

mediante el Decreto 31- 2005.

En el mencionado tratado se pueden establecer los principios en los cuales se basa, y

los objetivos mas importantes siendo estos los siguientes:

Principios:
e Trato nacional
e Trato de nacidon mas favorecida

e Transparencia

Los objetivos del Tratado son:

o “Estimular la expansion y diversificacion del comercio entre las Partes;
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o Eliminar los obstaculos al comercio y facilitar la circulacion transfronteriza de™irs.o>

mercancias y servicios entre los territorios de las Partes;

e Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

¢ Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversion en los territorios de las
Partes;

e Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad
intelectual en el territorio de cada Parte;

e Establecer lineamientos para la cooperaciéon bilateral, regional, y multilateral

dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.”

El capitulo 15 del Tratado regula especificamente lo referente a los derechos de
propiedad intelectual, y se compone por 12 Articulos. Los temas relevantes en este
capitulo son lo referente a que cada una de las partes debe ratificar, las marcas,
indicaciones geograficas, nombres de dominio en la Internet, obligaciones pertinentes a
los derechos de autor y derechos conexos, patentes, observancia de los derechos de

propiedad intelectual (procedimientos judiciales y administrativos).

Siendo el Articulo 15 el que regula lo referente a las Patentes rigiendo los mismos
principios contenidos en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el Comercio , con relacion a las patentes de productos y

procedimientos, los requisitos para la patentabilidad.
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irrazonables, procediendo en los casos en que el otorgamiento de la patente se retrase

por mas de cinco afios desde la presentacion de la solicitud o tres afios contados a
partir de la solicitud de examen, debiendo los Estados partes a requerimiento del titular

ajustar los términos de proteccién para compensar estos retrasos.

Las partes tienen la facultad de autorizar licencias obligatorias, lo cual deriva de la
facultad de prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una
patente, bajo la condicion de que tales excepciones no atenten de manera injustificable
contra la explotaciéon normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los
intereses legitimos del titular de la patente, tendiendo en cuenta los intereses legitimos

de terceros.

El capitulo del mencionado tratado no reguia fo referente a los contratos de licencia de
patente, ya que este contrato se regira por la manifestacion de voluntad de las partes

contratantes y los principios generales de la contratacion.

Una de las obligaciones que adquiere Guatemala es el de adherirse antes del 1 de
enero del afo 2006, al Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes -PCT-, el cual

sera desarrollado a continuacion.
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4.2.4. Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes - PCT -.

“Este tratado permite buscar proteccién por medio de patente para una invenciéon en
muchos paises al mismo tiempo, mediante la presentacion de una solicitud

internacional de patente”.?

Como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio -CAFTA- Guatemala
adquiere el compromiso de adherirse al Tratado de cooperacion en materia de patentes
antes del 1 de enero del afio 2006, debiendo el Registro de la Propiedad Intelectual de

Guatemala convertirse en una oficina receptora.

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes fue elaborado en Washington el 19
de junio del afio 1970, y se encuentra vigente en Guatemala desde el 1 de abril del afio

2002.

El Tratado mencionado tiene como principal objetivo la armonizacion de ciertos
aspectos de tramite, uniformidad y reducciéon de costos de las solicitudes de patentes,

ademas de:

e Contribuir al progreso de la ciencia y la tecnologia,

o Perfeccionar la proteccion juridica de las invenciones,

2 hitp://lwww.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary_pct.html. Fecha de consulta: 26/04/2012
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e Simplificar y hacer mas econdémica la obtencion de proteccion para las
invenciones, cuando se desee esta proteccidén en varios paises,

o Facilitar y acelerar el acceso publico a la informacioén técnica contenida en los
documentos que describen las nuevas invenciones,

e Fomentar y acelerar el progreso econémico de los paises en desarrollo mediante
la adopcion de medidas destinadas a incrementar la eficacia de sus sistemas
juridicos de proteccion de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional,
proporcionandoles informacién facilmente accesible sobre la disponibilidad de
soluciones tecnolégicas aplicables a sus necesidades especificas y facilitandoles

el acceso al volumen en constante expansién de la tecnologia moderna.

El Tratado de cooperaciéon en materia de patentes regula que cualquier persona puede
presentar una solicitud internacional de patente, en su oficina nacional de patentes que
actuara como oficina receptora del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes. Si
se cumplen los requisitos minimos para obtener una fecha de presentacion
internacional, la solicitud tiene el efecto de una solicitud nacional de patente en los
Estados contratantes del Tratado de cooperaciéon en materia de patentes designados en

la solicitud.

Es importante hacer mencion que la concesiéon de una patente es competencia de las

oficinas nacionales o regionales. Las solicitudes internacionales de patente son

sometidas a una busqueda internacional por una Administracién que se encarga de ello.
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aproximado de cuatro a cinco meses siguientes a la presentacién.

A la solicitud internacional no se le ha dado seguimiento en cuanto a su tramite
anteriormente, la oficina Internacional la publicara, después de transcurridos dieciocho
meses desde la fecha inicial, junto con el informe de busqueda internacional notificara a

las oficinas que existen para el efecto.

El solicitante estd facultado para solicitar que efectite un examen preliminar
internacional de su solicitud posteriormente al pago de las tasas correspondientes. Este
examen se realiza sobre la base del informe de blsqueda internacional, con arreglo a
los criterios internacionalmente aceptados de patentabilidad, siendo estos: la novedad,

la actividad inventiva y la aplicacién industrial.

Luego que el solicitante haya decidido si desea continuar la tramitaciéon de su solicitud,
y en qué Estados, debera cumplir los diversos requisitos nacionales para entrar en la

fase nacional.

Segun Jalife Daher, “aun cuando la solicitud que se presenta al amparo de este tratado
se denomina internacional, la misma no se convierte en una patente de ese tipo, sino

que cada uno de los paises designados, como de interés por el solicitante debe dar
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tramites a la solicitud en fase nacional y posteriormente, expedir una patente que

resulta ser un titulo juridico, independientemente de las que expidan otros paises”.

El beneficio de este tratado es simplificar, ya que permite la presentacion de la solicitud

en una sola oficina designada como receptora, utilizando un solo idioma, realizandose

el examen de forma de la solicitud en la propia oficina receptora

® Jalife Daher, Ob. Cit. Pag. 74
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CAPITULO V

5. Nociones basicas del sistema de patentes

El derecho de propiedad reguia relaciones entre los individuos, que tienen como
referencia necesaria, un bien; la propiedad tradicional otorga al titular el derecho
exclusivo al uso, goce, modificacion y destruccion del bien objeto del mismo. Asi, los
derechos de la propiedad intelectual son mecanismos destinados a proteger las
invenciones individuales e industriales y generalmente estan en vigor durante un
periodo especificado en la legislacion respectiva. Estos derechos legales pueden
aplicarse a la informacién, si ésta se puede aplicar a la manufactura de un producto
singular y Util. Los derechos legales prohiben a terceros la copia, venta o importacién

de ese producto sin autorizacion.

Establece el autor Rafael Pérez Miranda que existen seis formas de propiedad
intelectual, las cuales son: “patentes, derechos de criadores de plantas, derechos a la
propiedad literaria, marcas de fabrica, disefios industriales y secretos comerciales.
Existen dos razones fundamentales para la existencia de derechos los de propiedad
intelectual. En primer lugar la proteccién de la propiedad personal y en segundo lugar la

politica economica”.*®

® pgrez Miranda, Rafael, Tecnologia y derecho econémico: Régimen juridico de la apropiacién y
transferencia de tecnologia. Pag. 34
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El argumento de la propiedad define un invento como un tipo de propiedad, sobre el
cual se pueden tener derechos similares a los que se tienen sobre cualquier otra

propiedad personal.

Desde el punto de vista de la politica econémica, se busca proveer incentivos para
promover la inversién y el desarrollo de nuevos productos comerciales, mediante la
prohibicion de la copia directa. La proteccién de los derechos de la propiedad intelectual
favorece el enriquecimiento del patrimonio cultural, tecnolégico, constituyen una
contribucion real y efectiva al desarrollo econémico y social del pais. Para ser
patentadas, las invenciones deben ser nuevas, resultado de una actividad inventiva y

susceptibles de aplicacién.

En teoria, las leyes de propiedad intelectual pretenden que el inventor y los
inversionistas reciban ganancias de sus inversiones, si el producto se comercia con
éxito. Estos derechos otorgan a los poseedores de patentes el monopolio exclusivo
sobre su invenciéon por un periodo determinado de 20 arios, asi como los derechos
monetarios por el uso de su invencién. Las grandes corporaciones saben bien lo eficaz
que resulta, en cuanto a costos, el aprovechar el conocimiento de las comunidades que
viven con la biodiversidad y dependen de ella para sobrevivir. Las transnacionales
farmacéuticas han tomado plantas del bosque lluvioso tropical para usarlas como

materia prima, en el desarrollo de nuevas drogas.
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La memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y
transferencia de tecnologia, dio como resuitado que para determinar que una invencion
es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerara el estado de la técnica
en la fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad

reconocida.

5.1. Principios internacionales en el sistema de patentes

A medida que se aceleraba el desarrollo industrial en el siglo pasado y se
incrementaban los cambios mercantiles en el mundo, surgieron presiones para que se
estableciera un sistema internacional de proteccién a los inventores. Estas se
intensificaron con motivo de la realizacidén de ferias industriales en las que se invitaba a
los paises de mayor desarrollo a exhibir sus avances mas significativos en ese campo,
y en los cuales se participaba con temor de que las invenciones pudieran ser

usurpadas.

Las primeras reuniones se realizaron en Viena en el ano 873, simultaneamente con la
feria industrial internacional. Con el mismo motivo hubo reuniones en Paris en el afio
1878. A partir de este encuentro se realizé la Conferencia de Paris de 1880 y sus
resultados fueron presentados en una pequefia convencidn realizada en el afio 1883,
de la cual surgi6 la Unién Internacional para la proteccion de la propiedad industrial. La
misma establecié principios suficientemente flexibles como para no confrontar las

legisiaciones nacionales.
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La flexibilidad de las normas previstas tenian como objetivo lograr la aprobacién de los
dos principios que mas interesaban a los inventores y a los paises que realizaban una
mayor actividad inventiva e industrial, entre estos estan: el principio de trato nacional y
el derecho de prioridad. A partir de aqui, las diversas normativas en materia de patentes
los adoptaron para mantener la equidad entre las legislaciones nacionales e

internacionales, asi como la seguridad que tanto anhelan los inventores.

En la actualidad los principios de trato nacional, principio de independencia, principio de
agotamiento del derecho de patente y el principio de abuso en el ejercicio de derecho
de patente, son los que se utilizan a nivel internacional en el sistema de patente y se
encuentran regulados en la Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad

industrial.

5.1.1. Principio de trato nacional

El Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial en el Articulo 2,
sefala el principio de trato nacional, al exponer que, los nacionales de cada uno de los
paises de la Union, gozaran en todos los demas paises de la misma, en lo que se
refiere a la protecciéon de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes otorgan,
refiriéndose al hecho de que estos principios y la legislacién nacional ya establecida
pueden correlacionarse, adaptarse y complementarse entre si, es decir, que no son
principios rigidos que den, por descartada en su totalidad la legislacion nacional

preexistente. Y otro principio contenido en el Convenio de Paris, para la proteccion de
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patentes, es el llamado principio de prioridad, segun el cual, quien solicita una patente
en alguno de los paises contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un afo
para efectuar el registro en los restantes, plazo que se reduce a seis meses en el caso
de marcas, dibujos y diseios industriales. Asi también, la Ley de Propiedad Industrial
establece el mismo principio de prioridad, una serie de requisitos para el reconocimiento
de dicho principio. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises
podra reconocer como fecha de prioridad la de la presentacion del primero, siempre que
se presente dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su
defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el pais de
origen. Para reconocer la prioridad a que se refiere, se deberan satisfacer los requisitos
siguientes: Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar al pais

de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais.

5.1.2. Principio de independencia

Otro de los principios contenidos en el Convenio de Paris, para la proteccién de la
propiedad industrial establecido en el Articulo 4 BIS, es el principio de independencia,
en virtud del cual la concesion de una patente en un pais, no da derecho a exigir
patentamiento en los otros. La denegaciéon o caducidad de la patente en un pais no

sera argumento suficiente para rechazar la peticiéon en otro.
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5.1.3. Principio de agotamiento del derecho de patente

Se encuentra el principio de agotamiento del derecho de patente en el Convenio de
Paris para la protecciéon de la propiedad industrial, en virtud del cual la introduccion de
un producto fabricado con un procedimiento patentado en el pais, otorga al titular de la
patente los mismos derechos que él tiene sobre solicitud presentada en otro pais sin
pretender el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud

presentada en el extranjero.

5.1.4. Abuso en el ejercicio del derecho de patente

El ultimo principio en materia de patentes se le denomina abuso en el ejercicio este se
da, cuando la misma no se explota y para evitar esto, se otorgan licencias obligatorias,
no exclusivas ni cesibles, luego de un plazo de cuatro afios a partir del depoésito de la
solicitud o de tres afios, a partir de la presentacién u otorgamiento del derecho, y
cuando el titular no ha comenzado la explotacion dos afios después de otorgada la
primera licencia obligatoria, se podra decretar la caducidad. La Ley de Propiedad
Industrial reconoce el abuso en el ejercicio del derecho exclusivo de patente, mediante

el otorgamiento de licencias obligatorias.
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5.2. Derechos conferidos por la patente

La Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho exclusivo de explotacion de
la invencion patentada confiere a su titular los siguientes privilegios: a) si la materia
objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su
consentimiento; b) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de
impedir a otras personas que utilicen este proceso y que usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su

consentimiento.

5.3. Diferencias de los efectos negativos de los sistemas de patentes en la

legislacion guatemalteca con respecto a la legislacion internacional

En la legislacién guatemalteca no se aplica un sistema de patentes debido a que son
considerados como monopolios, los cuales no son malos, io negativo para la sociedad
es el uso que los Estados hacen de ellos. Se manifiesta que el Estado debe intervenir
lo menos posible en la economia, y que sea el libre mercado quién controle los precios
de los productos y servicios. En teoria esto es perfecto, pero sélo en teoria, puesto que
el Estado es producto de la base econdmica, en un contexto historico social
determinado. Por lo que la poblacién guatemalteca ve la aplicacion de un sistema de
patentes como producto de un sistema capitalista despiadado, donde manda el que

mas dinero tiene para comprar voluntades. Los efectos negativos son consecuencia de
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la falta de un Estado fuerte que gobierne por los intereses de la mayoria de la
poblacién, y no de un grupo reducido de empresarios duefios de los medios de

produccion.

A diferencia de la legislacion internacional, que utiliza la aplicacién del sistema de
patentes para garantizar la seguridad y certeza juridica, con lo cual se busca evitar que
cualquier persona sin estar autorizada utilice alguna invencion, con el objeto de
impulsar los procesos de invencion, innovacion tecnol6gica de la economia, pero que, a
la vez, busca la eficiencia difundiendo las innovaciones con el fin de impulsar un
crecimiento econémico y social anteponiendo los intereses comerciales. Es importante,
alentador y satisfactorio comprobar que algunas leyes que rigen la materia de
propiedad industrial en la legislaciéon internacional, estén haciendo conciencia en la
voluntad de los legisladores, incentivando la aplicacién de un sistema de patentes como
un instrumento para desarrollar la tecnologia porque facilita a los innovadores
ganancias sobre sus invenciones; ofreciendo reconocimiento moral vy retribucion
material, ademas permitiéndoles la obtencibn de un sistema de conocimientos
orientados de forma acertada a incrementar la cultura en materia de informaciéon entre

quienes la realizan, sobre todo, en investigaciones especialistas en la tecnologia.
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5.4. Limitaciones de las patentes en las innovaciones Yy fabricacion de productos

en la legislacion nacional e internacional

Después de todo lo expuesto puedo inferir que el registro sobre una patente que
ampara la proteccion de un producto, es un derecho exclusivo sobre la explotacion de
un invento, de manera que pueda obtener una compensacién econémica adecuada por
el esfuerzo e ingenio desarrollado en obtencién de las reivindicaciones que proponen,
con él que se espera incentivar su desarrollo comercial, al permitir que el duefo de la
patente pueda operar sin competencia. Pero la falta de aplicacién de un debido sistema
de patentes nacional e internacional influyen en los consumidores de una sociedad,
produciendo efectos negativos tales como: la limitacién de libertad de produccion e
innovacién general, ya que para ofrecer servicios o fabricar productos, es preciso
obtener permiso del dueifo de la patente, quien en muchos casos no otorgara el
permiso correspondiente, ademas de bloquear la fabricacion de un producto similar, tal

es el caso de las patentes de software o los medicamentos antirretrovirales.

Se suele decir que este esquema ayuda al desarrollo de la sociedad cientifico
tecnoldgica que existe hoy en dia, hasta el punto que algunos indicadores relacionan la
cantidad de innovacion con el nUmero de patentes. Sin embargo, también se conocen
sus efectos negativos en muchos campos. Por ejemplo, el uso de patentes para
bloquear la competencia y retrasar el desarrollo de tecnologias nuevas, o la apariciéon
de acaparadores de las patentes, que en lugar de innovar se dedican a comprar

patentes para atacar a empresas que tienen éxito, tal es el caso de Guatemala y paises
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internacionales pidiéndoles grandes cantidades de dinero bajo la amenaza de entablar

largos procesos judiciales que tienen un final incierto.

A estas alturas, los sistemas juridicos de los paises en vias de desarrollo, deben actuar
protegiendo el bien comiin, estableciendo reglas claras, protegiendo el bolsillo de los
consumidores por medio del establecimiento de normas mas flexibles en la fabricacion
de productos de interés social, como en el caso de los medicamentos contra el SIDA.
En la época actual, cuando el conocimiento circula a enorme velocidad por todo el
mundo y cuando las posibilidades de innovar son mayores que nunca, no esta claro que
el sistema de patentes ideado para la situacién de hace dos o tres siglos sea valido al
menos, tal y como esta disefiado actualmente. Lo cierto del caso es que si en
Guatemala se fabrica un producto sin la autorizacion del licenciatario de la patente, es
muy probable las sanciones de tipo econdmico para el pais, establecidas en los
acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, ratificados por
Guatemala, tal es el caso del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados con el comercio -ADPIC-.

5.5. Beneficios obtenidos mediante el sistema de patentes

El sistema de patentes es importante debido a que con este tipo de proteccion, que
algunos llaman monopolio temporal, promueve la creacién de invenciones de aplicacion
industrial, fomentando el desarrollo y otorgando a los inventores y perfeccionadores

alguna mejora. Ahora bien, actualmente a nivel nacional e internacional, actuaimente

70

cullap

o~

S
* ERSID,
G 4,

2]
A
{=
=
{1
>
o
d

0

oD

<

=3

mr

=

X

b=
31y >
Y1903 N

o ¢
B
\937
.



L

O¢

-

existen tres relevantes beneficios en relacién al otorgamiento de la patente; siendo
éstos: Primero, se tiene absoluta seguridad de la proteccion que la patente le ofrece al
inventor, motivando asi su creatividad, toda vez que tiene la garantia de que su
actividad inventiva estara protegida durante 20 afos y sera el Unico en decidir si es él
quien explota su invencién, o bien, concede licencias para su explotacion a una o0 mas
personas. El titular de la patente tiene el derecho de excluir a terceros de la explotacion

de dicha patente.

Segundo, si la patente tiene éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con la o
las licencias para su explotacién, ya que sin la patente otorgada su actividad creativa
seria poco remunerada y se expondria la usurpacion de sus ideas inventivas. Por
ejemplo, las nuevas tecnologias permiten habitualmente elaborar productos conocidos

con un costo menor o similar pero de mejor calidad.

Tercero, debido a que la actividad inventiva no puede ser secreta, ya que el inventor
siempre quiere dar a conocer, publicitar y explicar los beneficios que la invencion
conlleva, por lo que esta expuesto a que sus ideas sean usurpadas, por ello el titular de
la patente podra conceder, mediante convenio o licencia para su explotacion. La
licencia debera ser inscrita para que pueda producir efectos en caso de perjuicio de
terceros, con la consecuencia grave de que si la invencion no esta patentada y el
usurpador obtiene primero la patente, el inventor se vera en conflicto de tipo legal para

adquirir o recuperar sus derechos, implicando costos y tiempo perdido.
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La tecnologia ha provocado en gran medida la necesidad de modificar criterios y
politicas legislativas en ambos sentidos; por una parte los paises desarrollados han
presionado para que se amplie el campo del patentamiento a las innovaciones
cientificas, en la actualidad, se patentan hasta las actividades vinculadas con la vida
animal y vegetal, y en especial, las innovaciones en el campo de la biotecnologia;
siendo lo contrario en los paises en vias de desarrollo, pues se han visto obstaculizados
por la falta de transferencia de tecnologia, asi como de recursos, ademas de la

constante presién que los paises desarrollados ejercen sobre los primeros.

Como derechos de propiedad intelectual la ley se refiere, en general, a las patentes,
marcas y nombres comerciales, modelos de utilidad, disefos industriales, secretos
industriales, denominaciones de origen, esquemas de trazados de circuitos integrados y
derechos de autor. Cada pais debe contar con politicas nacionales claras y
regulaciones apropiadas de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, no hay
una normativa internacional aceptada y reconocida para el manejo de estos derechos, y

existe toda una gama de opiniones en relacién con su utilidad.

Es importante que los cambios que se estan adoptando a nivel internacional, compartan
soluciones juridicas que garanticen el equilibrio de los distintos grupos de intereses
involucrados. Las tendencias actuales se resumen en la liberalizacion de los regimenes
de transferencia tecnolégica y el aumento de la protecciéon otorgada a la propiedad

intelectual.
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los derechos de propiedad intelectual en relacion a la biotecnologia y a sus
innovaciones aln no son claros y requieren de mayor estudio y analisis, debido al
enorme impacto que podria tener una equivocada decision, respecto a la patentabilidad

en este campo.

Es importante sefalar que el derecho de patentes, es el mejor incentivo para promover
la capacidad de innovacién nacional, asi como la investigacion y el desarrollo de
productos y que gracias a su existencia hay avance cientifico, siempre y cuando se
cumplan con los tres requisitos de patentabilidad adoptados tanto por la legislacion
nacional como por las diversas legislaciones internacionales, siendo estos: a) La

novedad, b) actividad inventiva y ¢) aplicacién industrial.

La creacion de derechos de propiedad intelectual es el motor de la innovacion y el
desarrollo tecnoldgico puesto que al no proteger al innovador del imitador, se excluye al
primero del mercado. Las patentes como privilegio temporal exclusivo garantizan un
sistema que otorga sélidos derechos de propiedad para creaciones intelectuales y
deben estar claramente establecidos, para que el mercado esté en capacidad de

asignar eficientemente los recursos.
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5.6. Proteccion del sistema de patente en el derecho nacional y derecho

comparado

Es importante, para sostener mi tesis, hacer un analisis comparativo, sobre la aplicacion
del sistema de patentes en el ambito nacional e internacional relativos al sistema de
patentes para la proteccién de los inventos; aunque el tema parece propio de la
economia y no de la ciencia juridica, justo es decir que es muy delgada la linea divisoria
que separa ambas disciplinas, por lo que estas Ultimas sirven para regular la actividad
del comerciante (el comercio) y sus relaciones con los demas miembros de una
sociedad determinada, o lo que es mejor, el derecho es la superestructura que se
origina de la base econémica. El hombre en el intercambio de bienes y servicios, crea
un sin nimero de instituciones tendientes al estudio y regulacion de los distintos
fenébmenos en la economia de cada pais, y es asi como el derecho mercantil hace su
aparicion, creando y definiendo los lineamientos de las estructuras econémicas
preestablecidas en una base econdmica determinada en un sistema de proteccion de

patentes

A continuacién haré un estudio comparativo de la legislacion internacional con Ia

legislacion guatemalteca en el ambito de las patentes, pudiendo mencionar entre los

mas importantes los siguientes: Sudafrica, Egipto, Colombia, Ucrania, chile.
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a) Sudafrica

En esta parte del estudio, se examina de qué forma contempla la legisiacion
sudafricana la patente y el momento en que las invenciones patentadas pasan a
formar parte del dominio publico. Ademas, en el estudio se aborda la funcién que

desempenan las patentes.

En la Ley sobre patentes (Ley nimero 57 de 1978) constan pautas con respecto a
las invenciones patentadas que pasan a formar parte del dominio publico. Los
requisitos para la concesion de patentes, incluida la exclusibn de algunas
invenciones de la materia patentable, brindan protecciéon en todo el sistema para
regular los conocimientos del dominio publico y evitar que pasen al dominio privado.
En la medida en que no existen casos de prérroga del plazo reglamentario de 20
afnos y de aceptacion general de proteccién por patente en las leyes de Sudafrica,
toda invencién patentada pasa a formar parte del dominio publico, primero cuando
su validez es objeto de impugnacién; segundo la patente caduca por el
incumplimiento del pago de las tasas de renovacion o la patente expira al final del

plazo estipulado de 20 afios.

El sistema de patentes de Sudafrica es un sistema de depésito, es decir, se trata de
un sistema en el que no se llevan a cabo examenes. Ello implica que en todo
momento se corre el peligro de que algunas de las invenciones patentadas

pertenezcan en realidad al dominio publico. La falta de un sistema de examen de
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fondo obliga a que sea el publico general quien deba demostrar que, en efecto, la N
invencion no deberia haber sido patentada porque ya formaba parte del dominio
publico. La Ley sobre patentes impide que el titular inicie un proceso por infraccién
ante la justicia contra cualquier ciudadano durante un periodo de nueve meses
desde la concesién de la patente, a menos que cuente con una autorizacién judicial
o de del comisionado de patentes. Esta disposicion especifica tiene por objeto que
el pablico general esté al corriente de las patentes concedidas para que pueda
evaluar la validez de dichas patentes y examinar sus actividades en el campo de

aplicacion de las patentes concedidas.

Por lo que considero que es necesario realizar la aplicacion debida de un sistema de
patentes para determinar en qué momento queda la invencion patentada a
disposicién del publico general para su uso sin darse inconvenientes. Ademas en
esa toma de conciencia debe incluirse el principio de territorialidad, puesto que a
menudo permite la utilizacion de las invenciones por parte del publico en territorios

donde dichas invenciones no han sido patentadas.
b) Egipto

Con los fines de ampliar el alcance en la legislacién egipcia en materia de patentes,
se ha seguido la politica de atenerse a las normas minimas de proteccion que se
contemplan en el Acuerdo sobre los aspectos de los derecho de propiedad

intelectual relacionados con comercio, ADPIC y acogerse a todas las excepciones y

76



limitaciones que estipulan en dicho acuerdo y a la interpretacion del mismo
conforme a los objetivos y principios que se citan en los Articulos 7 y 8 de la de
patentes de invencién, todo ello en interés del pais. Teniendo en cuenta esa politica,
en la legislacion egipcia en materia de propiedad intelectual aparecen los requisitos
de patentabilidad, las exclusiones de la materia patentable, el requisito de la mejor
manera, las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes y

la expiracién de la proteccion brindada por las patentes.

La informacion sobre patente divulgada al puiblico termina por pasar al dominio
publico y constituye un componente basico para alentar posteriores invenciones. La
informacién sobre patentes, que incluye datos técnicos vy juridicos, resulta Gtil para
discernir la condicién juridica de las solicitudes de patente, las propias patentes y
evaluar las tecnologias que han pasado a formar parte del dominio ptblico. Ademas,
la informacion contenida en la patente puede ser utilizada de forma legal y libre
durante su plazo de proteccion para desarrollar nuevas invenciones, siempre y

cuando esas actividades no vulneren las reivindicaciones de la patente.

En cuanto a la aplicacion del sistema de patentes, considero que en la legislaciéon
egipcia en materia de propiedad intelectual, contempla la interposiciéon de demandas
para anular patentes. Sin embargo, segtn la jurisprudencia, los tribunales civiles y
penales encargados de estudiar los casos de infracciéon de las patentes, no tienen
potestad para examinar cuestiones relativas a la validez de las patentes que

competen a tribunales administrativos. Dado que ninguna norma dicta que cuando
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invalidacion se deban realizar conjuntamente, la naturaleza doble del sistema

judicial egipcio puede dar lugar a que tribunales diferentes dicten sentencias

contradictorias entre si.

c) Colombia

En la legislacion colombiana se analizé el sistema de patentes en el desarrolio de
las ciencias, la innovacién y la tecnologia. El Gobierno colombiano desea proteger
eficazmente la actividad creadora y fomentar el acceso y la utilizacion de los
adelantos técnicos que constan en los documentos de patente que estan en el
comercio. Dicha iniciativa tiene por principales objetivos el fomento de la creacion y
la innovacién mediante la utilizacién de la patente y su promocién como mecanismo
para impulsar las actividades comerciales y la creacién de puestos de trabajo en el

pais.

En sus esfuerzos por alcanzar esos objetivos, el Estado de Colombia, por conducto
de entidades gubernamentales facultadas con ese fin, ha realizado progresos en la
gestion y la promocién de la informaciéon sobre patentes, mediante iniciativas de

formacion acerca de la utilizacion eficaz del Banco de patentes.

El Banco de patentes proporciona servicio de busqueda de patentes a escala

nacional e internacional, expide certificados, con miras a encarar los retos en la
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promocion del sistema de patentes y la divulgacién de informacion sobre patentes,
las autoridades gubernamentales pusieron en marcha mecanismos como:
seminarios informativos dirigidos a empresarios, emprendedores y estudiantes
universitarios; participacion en programas; talieres dirigidos a empresarios sobre
formas para acceder a la documentacién en materia de patentes; participacion de
los centros de investigacion en los programas de formacion y promocion de
alianzas con universidades, centros de investigaciones publicas y empresas, para

fomentar la divulgacion de informacion sobre patentes.

De lo expuesto anteriormente concluyo que en Colombia existe la voluntad por parte
de las entidades gubernamentales, de dar a conocer la importancia del sistema de
patentes e informaciéon de la patente en general a través de seminarios, talleres,
capacitaciones dirigidos a la poblacién que tenga interés manifiesto en la protecciéon
de la propiedad intelectual; con el objeto de proteger todo invento que sea
susceptible de ser patentado, asi como de desarrollar nuevas_ tecnologias por los

sectores comercial, académico y cientifico.

d) Ucrania

A través del analisis de la actual legislacién ucraniana se pretende averiguar como
se produce la transferencia de la materia objeto de propiedad intelectual. Por lo
general, la materia de la patente pasa a formar parte del dominio publico cuando

vence el plazo de la patente que es de 20 afios en el caso de las invenciones y 10
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afios en el caso de los modelos de utilidad, segun lo establecido en la legislacion de »;,ﬂi«
este pais. Si se rechaza la patente, no se abonan sus tasas de mantenimiento o la
patente es invalidada por un tribunal, la proteccibn se suspende de manera
anticipada. Ademas, en la legislacion ucraniana de patentes se contemplan diversas
exclusiones que la amplian. Esas cuestiones estan reglamentadas en el cédigo civil
de Ucrania y en normativas especiales que forman parte de la legislacion sobre

patentes.

En este orden de ideas creo que es importante resaltar que cada vez hay mayor
conciencia, acerca de la importancia de informacion sobre patentes para que
determinadas personas que realizan un invento puedan obtener una compensaciéon

econdmica, adecuada por el esfuerzo e ingenio desarrollado.

De lo descrito, concluyo en que la patente en la legislacion ucraniana no es objeto
de evolucién constante, lo cual interfiere en el desarrollo de la sociedad a lo que
respecta al comercio y la industria del pais, produciendo como desventaja a la no

accesibilidad a la informacion.

e) Chile

En la legislacion chilena realicé un analisis de como funciona el sistema de patentes
en el cual se regula con distintos mecanismos, entre los cuales puedo hacer

mencioén, la divulgacién que es fundamental para dar a conocer nuevas tecnologias
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para impulsar las innovaciones y contribuir a el desarrollo econémico. También en
este estudio considero relevante que en esta legislacion, la patente es utilizada
como un recurso importante para los investigadores e inventores, empresarios,

empresas y profesionales del ambito de las patentes.

Tal informacién es utilizada por los inventores para:

o evitar la duplicacion de investigacion y desarrollo;

o determinar la patentabilidad de sus invenciones;

o evitar que se vulneren los derechos de patentes de otros inventores;

e aprender mas sobre las actividades de innovacidon y los planes de la

competencia.

Por lo anterior, se puede establecer que Chile con la aplicaciéon del sistema de
patentes, brinda confidencialidad de las investigaciones para proteger el requisito
de novedad, para ello considera esencial la proteccién contractual a través de

acuerdos de confidencialidad entre las partes contratantes.

Del analisis de la aplicacion del sistema de patentes en la legislacién internacional
citada anteriormente con respecto a la utilizacion de la patente en legislacion
guatemalteca, puedo determinar que no es ajena a la internacionalizacién de las leyes y
especificamente aquellas relacionadas con la propiedad intelectual, siendo un pais

inmerso en el proceso globalizador de las grandes potencias econémicas.
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Como consecuencia de esto, Guatemala ha suscrito y ratificado recientemente, tratados
de libre comercio con diversos paises, los cuales buscan hacer mas dinamica la
economia y el comercio entre ellos. El problema en si, radica en la posicién
desventajosa de la cual se aprovechan las grandes potencias econ6micas para
favorecer sus industrias; creando, en muchos casos monopolios de fabricacion y
distribuciéon de un producto, amparados por las leyes internacionales que protegen

evidentemente la propiedad intelectual.

La Ley de de Propiedad Industrial, Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, es consecuencia directa de los tratados ratificados por
Guatemala, en este caso el Acuerdo sobre los aspectos de los derecho de propiedad
intelectual relacionados con comercio. La Ley de Propiedad Industrial contiene un
apartado especial, que regula todo lo relativo al sistema de patentes, en consonancia
con los requerimientos internacionales de los tratados de los cuales Guatemala forma

parte.

A este respecto, cabe mencionar que los sistemas juridicos en el derecho comparado
en materia de patentes en las legislaciones de diversos paises reconocen este tipo de
practicas comerciales. Durante el transcurso de la presente investigacion pude
constatar que tanto en un sistema capitalista de produccion como en un sistema
socialista, se dan este tipo de practicas comerciales. Derivado de lo anterior hay
monopolios autorizados y permitidos por el Estado y aquéllos monopolios privados,

propios de las economias capitalistas, donde también son autorizados por el Estado,
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con la diferencia que en este sistema, privan negociaciones como en el caso de
Guatemala, donde el falso argumento de liberar la economia provocé monopolios como

la Empresa Eléctrica, Guatel.

Todo lo contrario pasa con los paises internacionales, cuando aplican el sistema de
patentes puesto que su propédsito es satisfacer todas aquellas necesidades que se
producen en la industria y comercio, que requieren el uso del ingenio representando un
instrumento legal, mediante el cual los Estados le confieren al titular derechos
exclusivos para la explotacion comercial de su invencién, con la posibilidad de excluir a

otros del uso o explotacién comercial, sino se cuenta con una autorizacion.

Este estudio permite afirmar que es necesaria la aplicacion del sistema de patentes en
el derecho nacional y derecho comparado por lo que la ausencia de este en la
legislacién nacional es causa estructural de la pobreza, mecanismo fundamental para
promover el desarrolio integral de la sociedad. Para ello es necesario proporcionar el
avance y progreso en los paises a través de la patente como un mecanismo de
proteccién y difusion de las invenciones buscando la proteccién de los derechos del
inventor, evitando que los demas fabriquen el invento patentado obteniendo los
beneficios en la industria y comercio para proteger los derechos de propiedad

intelectual.
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1.

CONCLUSIONES

Las politicas en materia de comercio, asi como las relacionadas con la propiedad
intelectual en Guatemala, estan condicionadas y subordinadas a los acuerdos y
tratados internacionales suscritos por los paises econémicamente poderosos,
estableciendo con esto una relacion de dependencia econémica y cultural que

detiene el progreso del pais.

La falta de aplicacion del sistema de patentes en el derecho nacional y derecho
comparado, como un privilegio legal que se le concede a los inventores, conlleva
a que el inventor sea excluido de su derecho de fabricacion, utilizacion,
introduccién, procedimiento o venta del producto, en el comercio, afectando su

compensacién econémica derivada del esfuerzo e ingenio desarrollado.

Guatemala es signataria de tratados y convenios internacionales que protegen
el derecho a las patentes. De tal manera que en el pais son respetados los
derechos intelectuales tanto a nivel comercial como a nivel industrial, sin
embargo, la actual industrializacién y la facilidad de duplicar los productos que no
tienen las caracteristicas de los productos originales ha creado mercados negros

y cadenas de pirateria y falsificacion.
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4.

-

El establecimiento de la propiedad sobre las patentes de invencion y
especificamente, de las patentes sobre los medicamentos y productos quimicos,
se encuentra amparada por tratados y convenios internacionales ratificados por
Guatemala, lo que limita el acceso a la salud de los guatemaltecos y viola los
derechos humanos consagrados en la Constitucidon Politica de la Republica de

Guatemala.

La legislacion internacional sobre patente de invencién, consideran la patente
como un privilegio monopoélico que ejercerse sin tomar en cuenta el interés
publico, generando efectos negativos que incrementan el grado de dependencia

radical que vincula a la sociedades con las naciones industrializadas.
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RECOMENDACIONES

1. Para que Guatemala, salga de las condiciones impuestas por la comunidad

internacional en materia de comercio, debe fortalecer el Estado de derecho, por
medio del Congreso de la Republica de Guatemala impulsando politicas de
desarrollo comercial sostenible interno, que hagan depender menos de los

paises que controlan la Organizacién Mundial del Comercio.

Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual a través de la Ley de la
Propiedad Industrial y su reglamento, establezca la implementacién de un
sistema de patentes que generen condiciones de justicia y equidad en los
beneficios derivados que reconocen el derecho de expiotar en exclusiva la
invencién, impidiendo a otros su fabricacion, venta o utilizacidon sin

consentimiento del titular.

El Estado de Guatemala le corresponde crear conciencia en la poblacién
guatemalteca, utilizando toda clase de medios de comunicacién, que al comprar
productos piratas se esta cometiendo un delito, con la finalidad de disminuir la
violacion a los derechos de propiedad intelectual, garantizando la proteccién,

estimulo y fomento a la creatividad intelectual al inventor.
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4. Es importante la no subordinacion de las leyes internas frente a los tratados
internacionales, en lo que a meteria de salud se refiere y que el Congreso de la
Republica de Guatemala declare de urgencia nacional, el otorgamiento de

licencias obligatorias cuando la situacion lo amerite, sin necesidad de audiencia

previa al titular de la patente.

5. El Estado tiene que promover las patentes de invencion como un instrumento
legal que protege todas las creaciones del intelecto humano, de manera que se
estimule y fomente la creatividad intelectual del inventor a través de la
implementacion de programas de capacitacion por parte del Registro de la
Propiedad Intelectual evitando la competencia desleal y figuras delictivas

tipificadas en la ley.
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