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Doctor

Bonerge Amilcar Mejia Orellana

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho

Doctor Mejia Orellana:

En relaciéon al nombramiento de fecha veinticinco de julio de dos mil trece para
asesorar el trabajo de tesis de la estudiante Br. ANDREA MAGALY JUAREZ
RODRIGUEZ, Carne 200615954, intitulada “LA NECESIDAD DE LA
AMPLIACION DEL PLAZO DE PROTECCION DE LAS PATENTES DE
INVENCION EN GUATEMALA”. Habiendo asesorado el trabajo encomendado,
me permito emitir el siguiente dictamen:

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

b) Enfoque metodolégico: al momento de realizar la revision, he podido darme
cuenta de la diversidad de métodos que fueron utilizados por la bachiller;
evidencié en todo el capitulado la utilizacién del método l6gico deductivo, pude
observar también algo de metodologia dialéctica, debido a que el fenbmeno
estudiado, describe un constante cambio y desarrollo con el correr de los afios.

c) La redaccion: en el desarrollo del trabajo se demostré conocimiento y dominio
de las normas de ortografia y redaccién; es evidente también la emisiéon de sus



d) Conclusiones y recomendaciones: en cuanto a las investigaciones que a lo
largo del trabajo realizo la bachiller concluyo en las razones por las cuales
considera que se estima necesaria la ampliacion del plazo de proteccidén de las
patentes de invencion.

e) Contribucion cientifica: La investigacion, provee una serie de elementos
relacionados con la tematica de las patentes de invencidn, el plazo que las protege
y su posible ampliacion.

f) Bibliografia: considero que la bibliografia utilizada en la elaboraciéon del
presente trabajo es especifica, concreta y actualizada, 1o cual proveyd a la
investigacion un caracter muy formal.

Por las razones mencionadas, considero que el trabajo de tesis de la bachiller
Andrea Magaly Juarez Rodriguez cumple con todo lo establecido en el Articulo 32
del Normativo para la Elaboracién de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, y emito Dictamen Favorable, y
recomiendo se continue con el tramite establecido de conformidad con la ley.

Atentamente,

—

—_— Buwes Montovioca Orellana

ABOGADO Y NOTARIO

Lic. Romeo Monterrosa QOrellana
Asesor de tesis
Colegiado 8,166
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Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Edificlo S-7 Cludad Universitaria
Guatemala, Guatemala

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 08 de agosto de 2013.

Atentamente, pase a el LICENCIADO CARLOS HUMBERTO VASQUEZ ORTIZ, para que
proceda a revisar el trabajo de tesis de la estudiante ANDREA MAGALY JUAREZ
RODRIGUEZ, intitulado: "LA NECESIDAD DE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE
PROTECCION DE LAS PATENTES DE INVENCION EN GUATEMALA".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado para realizar las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, asimismo, del titulo del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente deberd cumplir con los requisitos establecidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y dei Examen General Publico, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su opinién respecto del contenido
cientifico y técnico de la tesis, la metodologia y técnicas de investigacion utilizadas, la
redaccion, 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 estimen pertinentes”.

A - e . & )
DR. BONERGE AMILCAR MEJIA PRESIANA_ “ o
JEFE DE{LA UNIDAD ASESORIA DEgES‘i@r'sE%?,ZL”;;E e
I :

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyr.
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Doctor Mejia Orellana:

De conformidad con el nombramiento emitido por esa jefatura con fecha 08 de Agosto de
2013, en el que se dispone nombrar al suscrito como Revisor del trabajo de tesis de la
estudiante ANDREA MAGALY JUAREZ RODRIGUEZ, para lo cual emito el dictamen

siguiente:

= Del titulo de la investigacion: La estudiante Juarez Rodriguez sometié a mi
consideracién la tesis intitulada ‘LA NECESIDAD DE LA AMPLIACION DEL
PLAZO DE PROTECCION DE LAS PATENTES DE INVENCION EN
GUATEMALA®, para la revision respectiva. Examinando el tema se llegé a la
conclusién tanto del suscrito como de la estudiante, que se debe dejar el nombre
propuesto al tema, por encontrario adecuado al plan de investigacion.

practicada al trabajo de tesis relacionado, se puede extraer que el mismo cumple

con los requisitos establecidos en el articulo 32 del Normativo para la Elaboracion

de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General

Publico, relativos al contenido cientifico y técnico de la tesis, en virtud que el

presente trabajo liena las expectativas deseadas y exigidas por dicho normativo, al
rse utilizado dichos aspectos al desarrollarse la investigacion del caso.

3 specto de la metodologia y técnicas de investigacion utilizadas: Para el
desarrollo del presente trabajo se utilizaron métodos y técnicas, adecuadas para
este tipo de investigacion, siendo estos: analitico y deductivo y asi como técnicas



e

bibliograficas y documental, para la indagacién respectiva, todo con el propésito de
facilitar el desarrollo investigativo, haciendo el trabajo de campo mas practico y
efectivo con la aplicacién de dichos instrumentos.

De la redaccion utilizada: Se observé que en toda la tesis se utilizaron y
emplearon técnicas de redaccion, ortografia y gramatica adecuadas para este tipo
de trabajos, asi como fondo y forma segun lo establecido por la Real Academia de
la Lengua Espaiiola.

Respecto de la contribucion cientifica: Se puede observar que el trabajo
desarrollado, observa el contenido cientifico que para este tipo de actividad se
requiere, pues de estudio de todo el contexto se puede apreciar la importancia que
posee.

De las conclusiones y recomendaciones: Se pudo establecer que la estudiante
referida, hizo hallazgos dentro de su investigacion, que a mi consideraciéon son
adecuados y que las recomendaciones y conclusiones, son congruentes con el
trabajo realizado.

De la bibliografia utilizada: Finalmente se constaté que en el desarrollo y
culminacién del informe final de la tesis, se utilizo doctrina de autores nacionales y
extranjeros, asi como analizada legislacion interna, como de otros paises, para el
estudio del derecho comparado, por lo que a mi criterio son adecuados.

En conclusién, y en virtud de haberse satisfecho las exigencias del suscrito
revisor, derivadas del examen del trabajo en los términos anteriormente expuestos
e individualizados y por las razones ya expresadas, al haberse cumplido con los
requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracién de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Publico, resulta procedente aprobar el trabajo de tesis relacionado, realizado por la
estudiante ANDREA MAGALY JUAREZ RODRIGUEZ y en consecuencia darse la
opinion que el mismo se merece, debiendo continuar su tramite administrativo
legal correspondiente, a efecto se emita la orden de impresion y se sefiale dia y
hora para la discusidn en el correspondiente examen puablico. En tal virtud emito
mi DICTAMEN FAVORABLE, aprobado el trabajo de tesis asesorado.

Veor.3763




DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES Guatemala, 31 de
octubre de 2013.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de la
estudiante ANDREA MAGALY JUAREZ RODRIGUEZ, titulado LA NECESIDAD DE LA
AMPLIACION DEL PLAZO DE PROTECCION DE LAS PATENTES DE INVENCION EN
GUATEMALA. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico.

BAMO/slih,

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Edificio $-7, Ciudad Universitaria Zona 12 - Guatemala, Guatemala
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INTRODUCCION

La Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, reconoce y protege el
derecho de libertad de industria y comercio, asi como el derecho de los inventores,
como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el
goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los
tratados internacionales de los cuales la Republica de Guatemala es parte. La
finalidad de proteger la creatividad es motivarla y recompensar el trabajo

innovador y creativo.

De la justificacién anterior >surgen los motivos por los cuales se eligié el tema de
tesis y se procedié a la investigacion, en el cual se trata de establecer la
necesidad de la ampliaciéon del plazo de proteccion de las patentes de invencién
en Guatemala. Asi también, la hipétesis fue la siguiente: Es necesario que se
modifique el plazo de proteccién de las patentes de invencién en Guatemala. El
analisis de las razones por las cuales se estudia la necesidad de ampliar dicho
plazo se basa en que actualmente la ley da un plazo de vigencia de veinte afios y
después de vencido, la ley no establece la posibilidad de poder renovar o ampliar
la protecciéon de la patente de invencién, pero debido a que los derechos de
propiedad industrial, como lo establece el primer considerando de la Ley de
Propiedad Industrial, estos derechos deben ser inherentes a la persona humana y
la persona que crea una invencién debe tener el derecho de renovar el plazo de

proteccion de su patente como derecho exclusivo para evitar que terceras

(i)




personas se beneficien con un invento que fue producto de esfuerzo, capacidad y

dedicacion de ella misma.

Esta tesis esta integrada de cuatro capitulos. El primero contiene los conceptos
fundamentales de las patentes de invencion en Guatemala; en el segundo se
establecen los antecedentes histéricos de la proteccién juridica de las patentes,
gue es la materia sobre la cual se basa esta investigacion; el tercero contiene un
andlisis de la necesidad de ampliacién del plazo de las patentes de invencion en
Guatemala; y en el cuarto capitulo se realizd una propuesta de reforma del
Articulo 126 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, para ampliar el

plazo de vigencia de una patente de invencioén en Guatemala.

La metodologia aplicada a la tesis fue de tipo analitico, asi como la aplicacién de
métodos légico-deductivo, ya que permitié que la investigacion se pudiera dividir
identificando y analizando los motivos por los cuales se hace necesario proteger
las patentes de invencion e impulsar una reforma que permita ampliar o renovar el
plazo de vigencia de las patentes que ya han adquirido las personas creadoras de
un invento. Las técnicas utilizadas fueron las bibliograficas y documental, para la
indagacion respectiva, todo con el propésito de facilitar el desarrollo investigativo,
haciendo el trabajo de campo mas practico y efectivo con la aplicaciéon de dichos

instrumentos.

(ii)
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CAPITULO |

1. Conceptos fundamentales de las patentes de invenciéon en Guatemala

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al
inventor o inventores (0 su cesionario) de un nuevo producto susceptible de ser
explotado industrialmente, por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgacién

de la invencion.
1.1 Patente

“El término deriva del latin patens, -entis, que originalmente tenia el significado de
"estar abierto, o descubierto" (a inspeccién publica) y de la expresién letras patentes,
que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados
individuos en los negocios. Siguiendo la definicién original de la palabra, una de las
finalidades de la legisiacion sobre las patentes es la de inducir al inventor a revelar sus
conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un
periodo limitado de tiempo. Luego, una patente garantiza un monopolio de explotacion

de la idea o de una maquinaria durante un cierto tiempo.”’

La patente es el titulo que otorga el estado a un titular para ejercer el derecho exclusivo
de explotacion a una invencién, a cambio de la divulgacion de la misma. El titular de la
patente tiene el derecho exclusivo de explotacién comercial de su invento por un

periodo de tiempo y en un territorio determinado. Para el caso de Guatemala, la

! http://es.wikipedia.org/wiki/Patente#.C2.BFQu.C3.A9_es_una_invenci.C3.B3n.3F (18 de julio de 2013)
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duracién de una patente de invencion es de veinte afios segun la Ley de Propiedad

Industrial.

Una invencion es una idea nueva, puesta en practica que permite solucionar un
problema técnico concreto en cualquier campo de la tecnologia. A través de una

patente de invencibn se puede proteger un producto o un procedimiento.

Se otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y

sean susceptibles de aplicacién industrial.

La Ley de Propiedad Industrial no define taxativamente lo que es un patente, el Articulo
91 hace referencia a las materias que no constituyen invencién, Asi: No constituiran
invenciones, entre otros: a) Los simples descubrimientos; b) Las materias o las
energias en [a forma en que se encuentran en la naturaleza; c) Los procedimientos
biolégicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervencién humana,
salvo los procedimientos microbiologicos; d) Las teorias cientificas y los métodos
matematicos; €) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas; f)
Los planes, principios, reglas o métodos econémicos, de publicidad o de negocios, y los
referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego; y) Los

programas de ordenador aisladamente considerados.



al orden publico o a la moral, entendiéndose que la explotacién no se considerara
contraria al orden publico o a la moral solamente por razén de estar prohibida, limitada
o condicionada por alguna disposicién legal o administrativa; y ¢) Una invencién cuya
explotacion comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las

personas, animales o plantas o el medio ambiente.

Segun la doctrina consultada al respecto una patente es: Un derecho exclusivo

concedido a una invencién, es decir un producto o procedimiento que aporta en general

una nueva manera de hacer algo o una nueva solucion técnica a un problema. Para que
” 2

sea patentable, la invencién debe satisfacer determinados requisitos”.“ Estos requisitos

ya se han mencionado pero se ampliaran mas adelante.

1.2 Elementos de las patentes

Para que una patente sea considerada como tal, debe contener ciertas caracteristicas
que la distingan, las cuales son analizadas por personas especializadas en el
departamento de patentes del Registro de la Propiedad Intelectual. La mayoria de las
legislaciones y la doctrina concluyen en que estos elementos son: La novedad, el

resultado industrial y la actividad inventiva.

2 Bercovitz, Alberto. El derecho de patentes limitaciones y problemas actuales. Vol. 1. Pag. 38.
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1.2.1 La novedad

Una patente debe llenar ciertos requisitos que la hacen distinguirse de las demas,
lamentablemente en la actualidad no existe una oficina de patentes a nivel mundial,
donde se pueda registrar automaticamente una invencién en todo el mundo. Por un
lado los Estados Unidos de América tiene su propia oficina de patentes, la Comunidad
Europa tiene también su propia oficina de patentes, en Guatemala el ente encargado es
el Registro de la Propiedad Intelectual. El gran problema que se presenta para el
inventor guatemaiteco, es poder proteger sus derechos de inventor frente a los grandes
paises desarrollados, ya que registrar un invento en el extranjero es demasiado
oneroso. Para todas aquellas personas que deseen ver las potencialidades de los
guatemaltecos, les sugiero ver los inventos registrados en Guatemala por el ingeniero
Fradique Lee Duarte, que lamentablemente por el hecho de vivir en un pais

tercermundista, la mayoria de sus inventos no son reconocidos a nivel mundial.

Segun el Articulo 94 de la Ley de Propiedad Industrial: Se considera que una invencion
tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica. El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico en cualquier
lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentacion de la solicitud

de patente en el pais 0, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

Para determinar el estado de la técnica no se tomara en cuenta lo que se hubiese
divulgado dentro del afio anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o,
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en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgacién hubiese
resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su
causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un
acto ilicito cometido contra alguno de ellos. También quedarad comprendido dentro del
estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el
Registro, cuya fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de

la solicitud bajo consideracién, siempre que aquélla fuese aplicada.

“Si la aportacién del pretendido inventor no es nueva; si alguien la ha conocido con
anterioridad o resulta haber sido realizada antes de la solicitud de patente, tal invencién

no existira.”

1.2.2 Resultado industrial

Para que un invento sea patentable la invencién debe ser utilizable; es decir,
materialmente realizable en la practica. Los medios propuestos por el inventor deben
ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfeccion, el resultado industrial
perseguido. En efecto, es posible encontrar tedricamente medios capaces de dar un
resultado, pero mientras éste no se haya producido tangiblemente, el resultado no
existird. En aplicacion de este principio, los tribunales resolvieron, por ejemplo, que no

habia invento patentable en un sistema de sefiales de ferrocarriles que no trabajaba.”

* Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Pag. 55.
* Bergel, Salvador Dario. La materia viva y el derecho de propiedad industrial. P4g. 45.
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1.2.3 Actividad inventiva

Segun el Articulo 95 de la Ley de Propiedad Industrial: Se considerara que una
invencién tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habria derivado de manera evidente

del estado de la técnica pertinente”.

Como se menciona con anterioridad, Guatemala ha tenido que acoplar su legislacién en
materia de patentes; puesto que el nivel inventivo debe tener semejanza con las otras
legislaciones, de tal manera que haya homogeneidad en el derecho comparado. Existe
mérito inventivo cuando la nueva propuesta técnica no es obvia, para una persona
experta en la técnica en cuestion. El mérito inventivo se configura en base al estado de
la técnica y la persona experta en la técnica en cuestion. El estado de la técnica es el
conjunto de elementos técnicos que se han hecho publicos antes de la fecha de

presentacién de la solicitud de la patente.

El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propésito de
obtener un parametro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente
inventiva de la que no lo es. Se trata de una persona normalmente versada en el ambito
tecnolégico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es mas
elevado en comparacién con el nivel de conocimientos del publico en general, pero no
excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la
figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados.
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Reconocimiento al nombre; normalmente el inventor también tendra los siguientes
derechos, solicitar la patente, explotar la patente, derecho de explotacién: el titular de
una patente puede impedir que otros, sin su consentimiento: fabriquen, usen, vendan o
importen el producto patentado, usen el proceso patentado, y usen, vendan o importen
el producto obtenido de ese proceso, el titular puede permitir alguna de las actividades
anteriores a determinada persona o empresa, otorgando una licencia y recibiendo un
pago que se conoce como regalia. También puede transferir la titularidad de la patente,
o ceder su derecho mediante un pago fijo después de esto el titular original ya nada

tiene que ver con la explotacion de esa patente.

Los requisitos de novedad y actividad inventiva (no evidencia) deben cumplirse en una
fecha determinada, por lo general, ia fecha en la que se presente la solicitud. Existe, no
obstante, una excepcién a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad,
reglamentado en el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.
Esa excepciéon se aplica exclusivamente a las solicitudes efectuadas en paises que

sean parte en el Convenio de Paris.

Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una
solicitud en un Estado parte en el Convenio de Paris, el mismo solicitante (o su
causahabiente) tiene la facultad, en un periodo de tiempo especifico, para solicitar

proteccion respecto de la misma invencion en cualquiera de los demas Estados partes



RN

en el convenio en cuestion y se procedera como si esa solicitud hubiera sido

presentada el mismo dia que la solicitud anterior.

Por ejemplo, si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en el Japén,
y mas adelante una segunda solicitud respecto de la misma invencién en Francia, basta
con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en el Japén se cumplieran
las condiciones de no evidencia. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Francia
tendra prioridad respecto de toda solicitud relativa a la misma invencién presentada por
otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud, a condicién de que
el plazo transcurrido entre una y otra fecha no sea superior a 12 meses. Por lo general
se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e invenciones que
consisten en procedimientos. La elaboracion de una nueva aleacién constituye un
ejemplo de lo que se entiende por invencion de un producto. A su vez, la invencién de
un nuevo método o procedimiento para la elaboracién de una aleacién ya conocida o
nueva constituye lo que se entiende por invencion de procedimiento. De ahi que las
patentes correspondientes se suelan denominar, respectivamente, patentes de

producto y patentes de procedimiento.

1.3 Invencion

Se considera invencién toda creacién humana que permita transformar la materia o la
energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y
satisfacer sus necesidades concretas. Seran patentables las invenciones que sean
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nuevas (novedad), resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicacion
industrial. También para aplicaciones personales. ademas podemos decir que es todo

derecho reservado de la persona misma en si le damos acreditacién a lo que ha hecho.

Cuando se habla de una invencién se esta haciendo referencia a dos posibles modos
de componer un nuevo elemento: a partir de elementos o productos preexistentes (que
son por lo general mejorados o alterados) o a partir de cero como resultado de un
desarrollo quizas inesperado y sorpresivo. El objetivo de las invenciones puede por
tanto estar claro, pero también puede ser establecido a posteriori si la creacién en
cuestion es la consecuencia de procesos no previamente pensados.
Siempre la invencién implicara sin embargo, salirse de la norma y de los carriles

preestablecidos, estemos hablando de invenciones pensadas o no.

Por supuesto, las invenciones humanas pueden variar también en términos de sus
efectos: mientras algunas han sido de gran importancia para la Humanidad, otras son
aplicables al uso diario y por tanto pueden pasar un poco desapercibidas en el conjunto

de la historia.

El proceso por el cual el ser humano llega a generar una invencién comienza
normalmente con la necesidad de solucionar un problema, una dificultad o mejorar algo
gue es considerado deficiente. Este es el momento en el que el inventor en cuestion

planea un nuevo elemento o producto y luego de hacerlo debe llevarlo a cabo a través




de la construccion de las estructuras correspondientes (materiales o abstractas). La
etapa final de una invencién tiene que ver por lo general con la prueba, justificacion o
testeo de tal elemento con el fin de comprobar si su funcionamiento se aplica realmente

a la satisfaccion de tal necesidad.

1.4 Modelo de utilidad

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,
como resultado de una modificacion en su disposiciéon, configuracién, estructura o
forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas

en cuanto a su utilidad. Siempre que cumplan con las condiciones de novedad.

Actualmente en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, existe una serie
de departamentos encargados de revisar las diferentes invenciones, de tal manera que
verifican que llenen los requisitos, para que sean clasificados como tales (una
invencién), de igual manera un modelo industrial debe llenar ciertos requisitos, los
cuales son analizados por ingenieros quienes son los que emiten un dictamen. De
acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 4 parrafo tres indica: Disefio

industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales.
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1.5 Procedimiento de concesidn de una patente de invencion

Como ya se ha repetido numerosas veces dentro del presente trabajo, una invencion
debe por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una
patente: debe tener uso practico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es
decir, alguna caracteristica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento
existente en su ambito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama estado
de la técnica. La invencién debe presentar un paso inventivo que no podria ser
deducido por una persona con un conocimiento medio del ambito técnico. Finalmente,
su materia debe ser aceptada como patentable, de conformidad con la Ley de
Propiedad Industrial (decreto 57-2000). “En numerosos paises, las teorias cientificas,
los métodos matematicos, las obtenciones vegetales 0 animales, los descubrimientos
de sustancias naturales, los métodos comerciales o0 métodos para el tratamiento médico

(en oposicién a productos médicos) por lo general, no son patentables”.®

La Ley es clara al establecer a quien corresponde el derecho sobre la patente, de tal
suerte que es como cualquier derecho de propiedad, transferible por venta del mismo,
pero cuando dice por cualquier titulo, puede ser éste, donacién, permuta, herencia,
legado, puesto que la palabra cualquier, engloba todas las formas de trasmisién de la

propiedad que contempla la legislacion guatemalteca.

> Serrano Migall6n, Fernando. La propiedad industrial en México. Pag. 76.
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A continuacion se desarrollara los pasos que se deben dar dentro del proceso para
obtener una patente de invencion en Guatemala segun lo regula la Ley de Propiedad
Industrial Decreto 57-2000. Cabe mencionar que los procedimientos administrativos
para registrar una patente en Guatemala, se encuentran acordes con los estandares
internacionales que dicta la Organizacion Internacional de Comercio y la Organizacion

Internacional de Propiedad Intelectual (OMPI).

1. Solicitud de patente

De conformidad con el Articulo 103 de la citada Ley: El solicitante de una patente podra
ser una persona individual o juridica. La solicitud de patente de invencién debera
presentarse al Registro y debera contener: a) Los datos generales del solicitante o de
su representante legal, acreditando dicha representacion. b) Lugar de constitucion
cuando fuese una persona juridica. c) El nombre de la invencion y del inventor y su

direccioén”.

A este respecto cabe mencionar que cuando la solicitud la hace una persona juridica,
debe existir un contrato, entre el inventor y ésta, el que especifique claramente cuéles
son las ventajas de que gozara el trabajador contratado para inventar. Esto serviria de
estimulo para todas aquellas personas que deseen que se les remunere
adecuadamente por su trabajo. En la actualidad no pasa esto, puesto que el trabajador
o inventor, en este caso, para reclamar sus derechos intelectuales, debe librar una gran

batalla legal en los tribunales.
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En relaciéon al derecho de prioridad, el Articulo 104 de la Ley de Propiedad Industrial
establece: El solicitante de una patente podra invocar la prioridad basada en una
solicitud de registro anterior, presentada en regla en algun Estado que sea parte de un
tratado o convenio al cual Guatemala estuviese vinculada. Tal prioridad debera
invocarse por escrito, indicando la fecha y el pais de la presentacién de la primera
solicitud. Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades multiples o prioridades
parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o mas Estados
diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contara desde la fecha de la prioridad
mas antigua”.. Este derecho se adquiere desde la fecha de la presentacién, no sélo en
el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, sino en cualquier pais que sea

parte de los tratados y convenios ratificados por Guatemala.

El derecho de prioridad tendra una vigencia de 12 meses contados a partir del dia
siguiente de la presentacion de la solicitud prioritaria. El derecho de prioridad podra
invocarse con la presentacion de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta
dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la
prioridad. Para acreditar la prioridad debera acompafiarse una copia de la solicitud
prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha
solicitud, la cual quedara dispensada de toda legalizacién y debera llevar anexa una
traduccién simple si no estuviere redactada en espafiol. La certificacion a que se refiere
este parrafo, debera presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la

fecha de vencimiento de la prioridad.
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2. Documentos anexos

De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, se deben

acompanar los siguientes documentos:

a) El comprobante de pago de la tasa establecida.

b) La descripcién de la invencién por duplicado.

¢) Las reivindicaciones que se formulan por duplicado.

d) Dos juegos de los dibujos que correspondan.

e) El resumen de la invencién, por duplicado.

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

no es el inventor.

De cada documento debera adjuntarse una copia, excepto del indicado en la literal a)
del parrafo anterior. La solicitud y los documentos que la acompafan seran recibidos
por el Registro y gozaran de garantia de confidencialidad por un plazo maximo de
dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, o bien,

desde la fecha de la prioridad invocada segun sea el caso.”

En el caso anterior resulta muy dificil resguardar un invento por tanto tiempo, tomando

en consideracién que durante ese tiempo se podria dar un plagio del mismo, dado que
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no hay ninguna garantia de que la invencién guardara total confidencialidad. Algunos
inventores guatemaltecos prefieren registrar primero sus inventos en la Unidn
Americana (Estados Unidos de América), y no en Guatemala, temiendo que Ia creacién

de su intelecto fuese plagiada.

3. Fecha de presentacion de la solicitud

El Articulo 106 de la Ley de Propiedad Industrial estipula: “El Registro le anotara fecha y
hora de presentacién a la solicitud de patente, le asignara nimero de expediente y
entregara al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados. La
solicitud debe contener como minimo los siguientes requisitos. Expresar con claridad

que se solicita una patente:

a) Informacién que permita identificar al inventor, al solicitante y al representante de

éste, en su caso e indicar direccion para recibir notificaciones.

b) Se acompafna un ejemplar de la descripcion de la invencién, de los dibujos que

correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida.”
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4. Descripcion

El Articulo 108 de la Ley de Propiedad Industrial indica:0 La descripcion debera
divulgar la invencion reivindicada de manera suficientemente clara y completa, de modo
gue una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La
descripciéon también debera divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para

ejecutar la invencién reivindicada.”

El invento debe ser plenamente identificable o identificado, de acuerdo a los parametros
establecidos para una invencién (nivel inventivo, aplicacién industrial), de tal suerte que
al momento de presentarlo al Registro de la Propiedad Intelectual, la persona
capacitada en la materia pueda hacer la evaluacién correspondiente del mismo. En el
Registro de la Propiedad Industrial trabajan profesionales de distintas disciplinas, los
cuales hacen una evaluacion del nivel inventivo, de conformidad con la descripcién que

se haga del mismo.

5. Reivindicaciones

El Articulo 111 de la Ley de Propiedad Industrial indica: —Las reivindicaciones definen
la invenciéon que se desea patentar, en forma clara, precisa, concreta y completa y
deben estar enteramente sustentadas por la descripcién. En l[as reivindicaciones la
frase compuesto de, permite la posibilidad de incluir en el alcance de una reivindicacion

ingredientes o elementos no especificados hasta en cantidades mayores; la frase
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consiste de, cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos ademas de los
recitados, con la excepcidn de las impurezas normales; y la frase consiste
esencialmente de, permite la posibilidad de incluir en una reivindicaciéon solamente
ingredientes o elementos no especificados que no afecten materiaimente a las

caracteristicas basicas e innovadoras de la invencién.”

Las reivindicaciones abarcan todos los aspectos de la invencién, el alcance de su

proteccioén juridica, fija los limites de los derechos exclusivos del titular de una patente.

6. Resumen

Al final de la solicitud, en el presente caso, al pie de la hoja, la persona que presenta la
invencion, resumira de manera breve, los alcances técnicos y los usos que se le
pueden dar a la invencion, asi lo estipula el Articulo 112 de la Ley de Propiedad
Industrial, que literalmente dice: El resumen comprendera una sintesis de la divulgacion
técnica contenida en la descripciéon de la solicitud de patente y el uso principal de la
invencién. Incluira, cuando lo hubiera, la férmula quimica o el dibujo que mejor

»

caracterice la invencion....”.

7. Examen de la solicitud

De conformidad con el Articulo 113 de la Ley de Propiedad Industrial: Posteriormente a

la presentacion de la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual, hard un examen
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de dicha solicitud. ...si la solicitud cumple con los requisitos, en caso de observarse
alguna omisién o deficiencia, y dentro de un plazo que no exceda de un mes contado a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, el Registro debera requerir al
solicitante que efectue la correccidn necesaria o presente los documentos omitidos. Si
el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un plazo de tres meses contados a

partir de la fecha de la notificacién, se tendra por abandonada la solicitud”.

En el presente caso cualquier persona que pretenda patentar una invencion, debera
estar muy atenta a no omitir ningun requisito cuando presente dicha solicitud, con el
objeto de evitar un plagio, dado que se observa un plazo de dos meses para que el

solicitante complete la solicitud.

8. Publicacion de la solicitud

El Articulo 114 de la Ley de Propiedad Industrial indica: —Al cumplirse el plazo de
dieciocho meses contados desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente o,
cuando se hubiere invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad
aplicable, el Registro ordenara que se publique la solicitud emitiendo el edicto
correspondiente. No obstante, previa peticion escrita del solicitante, el Registro podra
ordenar la publicacién de la solicitud antes de que transcurra el plazo establecido. No
se ordenara la publicacion de una solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o

de abandono”.

18
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El principio de publicidad establece; en el presente caso la publicacion de dicha
solicitud, con el objeto de determinar la oposicién de alguna persona que se crea con
mejor derecho. Pudiera darse el caso de pretender patentar una invencién cuya
solicitud ya hubiese sido presentada en otro pais, de tal suerte que si Guatemala,
pertenece a los tratados ratificados en materia de propiedad intelectual, tendra prioridad

la solicitud presentada con anterioridad, y no la presentada en Guatemala.

9. Observaciones

El Articulo 116 de la Ley de Propiedad Industrial estipula: Toda persona podra, dentro
de los tres meses siguientes a la publicacion del edicto, presentar por escrito ante el
Registro de la Propiedad Industrial observaciones con relaciéon a la patentabilidad de la
invencion, incluyendo informaciones o documentos que estime pertinentes. La
presentacién de observaciones no suspendera la tramitacion de la solicitud. Quien las
formule no pasara por ello a ser parte en el procedimiento y una vez otorgada ia
patente, tampoco tendra impedimento para presentar una accién de nulidad contra la

misma”.

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, cualquier persona podra oponerse a
la solicitud de la invencion, dentro de un término perentorio el cual estipula la misma
ley. Este derecho de oposiciéon funciona casi de la misma manera que cuando se

pretende inscribir una sociedad andénima. La publicacién que se haga de la presente
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solicitud en este caso, funciona como notificaciéon para cualquier interesado, esa es la
razén por la cual la ley estipula un término prudencial. Queda la duda si la notificaciéon

surte efectos en el exterior.

10. Examen de fondo

El Articulo 117 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Transcurridos tres meses
después de la fecha de publicacién del edicto o de notificadas al solicitante de Ia
patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el Registro de la Propiedad
Industrial procedera a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la
cual debera hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificacion al
solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendra por
abandonada. Posteriormente, procedera a efectuar el examen de fondo de la solicitud,
que tendra por objeto determinar si la invencion reivindicada se ajusta a lo que

disponen la ley.

El examen podra ser realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el
concurso de técnicos independientes o con la colaboracién de entidades publicas o
privadas, nacionales o extranjeras. Al realizar el examen de fondo, se tomaran en
cuenta las informaciones aportadas por el solicitante o por quien haya formulado
observaciones, incluyendo lo relativo a examenes de novedad o de patentabilidad

efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y referida a la misma materia de la

20



solicitud. El Registro podra considerar los resultados de tales examenes como
suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiéiones de patentabilidad de la
invencion. La cuestion de si una reivindicacién es o no patentable por falta de novedad
o nivel inventivo, se resolvera caso por caso segun corresponda, considerando los

hechos pertinentes como por ejemplo, entre otros:

a) Elalcance y contenido del estado de la técnica.

b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicacion.
c) El nivel de destreza comun en el arte pertinente.

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

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

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial después de que se haga la
publicacién de la solicitud, y si no hubiese oposicién por parte de algun interesado, el
Registro de la Propiedad Industrial, realizara el examen de fondo de la invencién que se
pretende patentar. En mi opinién la norma es acertada al establecer un tiempo
prudencial, antes de entrar a analizar el contenido de la invencién, puesto que con esto

se le da un tiempo prudencial al cualquier interesado de oponerse.

11. Otros documentos

El Articulo 118 Ley de Propiedad Industrial estipula: —Para los efectos del examen de

fondo, el Registro de la propiedad Intelectual, podra requerir al solicitante que presente,
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dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificacion respectiva,
prorrogable a un mes mas en casos calificados por el Registro, una copia sin
legalizacién y con traduccion simple de cualquier material contenido en un expediente

administrativo o judicial del extranjero...”.

Cuando traté el sistema de patentes a nivel internacional, expliqué que cada zona
econdmica tiene su propio registro, tal es el caso de los Estados Unidos de América, o
la Unién Europea; por ejemplo. En el presente caso el registro esta facultado para pedir
al solicitante cualquier documento que respalde que la patente que pretende inscribir no

ha sido inscrita en otro registro de algun pais extranjero.

El Articulo 119 de la Ley de Propiedad Industrial indica: Si de el examen de fondo
resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la
documentacién presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el Registro de la
Propiedad Intelectual, lo notificara al solicitante para que, dentro de los tres meses
siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que
convinieran en sustento de la solicitud. Este procedimiento podra realizarse cuantas

veces lo estime el mencionado Registro”.

Puede darse el caso, que al momento de presentarse la solicitud esta contuviere

defectos de forma, tales como la omisién del nombre del representante legal en
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Guatemala, o sea la persona que esta inscribiendo la patente, o bien la novedad o el
nivel de inventividad no esté bien especificado, el registro puede mandar que se
subsane este tipo de errores. Cuando son errores de fondo el registro rechazara de
pleno la solicitud de la patente, en la mayoria de los casos porque no llena los

requisitos de novedad, aplicacién industrial, y nivel de inventividad

12. Resolucion de la solicitud

El Articulo 119 de la Ley de Propiedad Industrial indica: Cumplidos los tramites y
requisitos que establece esta ley, el Registro resolvera sobre la solicitud de patente. Si
ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resolucién respectiva debera contener los
motivos y fundamentos juridicos de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la patente
solicitada, el Registro ordenara que se proceda a la inscripcion correspondiente. La
inscripcion debera contener: a) El nimero del expediente. b) La fecha de presentacion
de la solicitud. ¢) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor) El simbolo o
simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado. e€) El nombre de la invencién.
f) Un resumen, en los términos que establece el Articulo 112 de la Ley de Propiedad
Industrial g) Un dibujo representativo de la invencion, si lo hubiere seleccionado por el
Registro. h) El pais u oficina, fecha y nimero de solicitudes cuya prioridad se hubiesen

reclamado. La firma y sello del Registrador”.
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Darle tramite a la solicitud, es resultado final de la resolucién que emite el Registro de la
Propiedad Intelectual, habiéndose agotado todos los requisitos que establece la Ley de
Propiedad Industrial. El legislador debié establecer el derecho del inventor al momento
de presentarse la solicitud, independientemente de los previos que establezca el
Registro, con el objeto de asegurar el derecho del inventor guatemalteco. Si fuera el
caso de que la invencion no sea algo nuevo; simplemente, el inventor no tiene derecho.
Deberia ser como los derechos de autor, los cuales entran en vigencia cuando la obra

entra en circulacion, y posteriormente verificar si le asiste el derecho.

AN

13. Certificado de patente

El Articulo 120 de la Ley de Propiedad Industrial estipula: Efectuada la inscripcién de la
patente, el Registro expedira el certificado correspondiente que contendra los datos de
la inscripcion, agregando al mismo una copia de la descripcion, de las reivindicaciones,
de los dibujos y del resumen. El certificado debera contener también mencioén expresa
de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho del tercero y bajo la

exclusiva responsabilidad del solicitante”.

El certificado de una patente en nuestro medio, es un derecho de exclusividad que
establece la ley para obtener regalias de una invencién, producto del intelecto de una
persona. Este derecho puede oponerse ante cualquier persona, siempre y cuando esté

en derecho; de conformidad con el principio de prioridad; o sea que se haya registrado
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primero (primero en tiempo, primero en derecho). Claro que puede alegarse que el
invento ya habia sido registrado o empezado su registro en otro pais. En este caso si es
un pais que pertenece a la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, y media

algun tratado con Guatemala, tendra preeminencia el registro realizado en otro pais.

1.6 Vigencia de la patente

La mayoria de las legislaciones mundiales, establecen un plazo de proteccién de 20
afos, asi lo establece el Articulo 126 de la Ley de Propiedad Industrial que literalmente
dice: La patente de invencién tendra vigencia por un plazo de veinte afos, contado

desde la fecha de presentacion de la respectiva solicitud de patente”.

1.7 Ente que concede las patentes

En Guatemala es el Registro de la Propiedad Intelectual, a través del departamento de

patentes, la autoridad encargada de otorgar la concesién sobre una patente.

La organizacion de la Administracion del Registro se encuentra estructurada por un
Director General, Sub-director General, Secretaria General y Jefes de Departamento,
personal técnico y profesional, Departamento de Informatica, personal operativo,

auxiliares administrativos y financieros.
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Funciones:

- La organizacion y administracion del registro de los derechos de Propiedad Industrial,
en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisicion y mantenimiento
de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y

disefos industriales;

- La planificaciéon y desarrollo de programas de difusién, capacitacién y formacién en
materia de derechos de propiedad industrial, directamente o en colaboraciéon con

entidades nacionales, extranjeras o internacionales;

- La coordinacién de politicas, estrategias y acciones con las instituciones publicas o
privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relacién o
interés con el fomento y la proteccién de los derechos de propiedad industrial, la
transferencia de tecnologia, asi como el estudio y promocién del desarrollo

tecnolégico y la innovacion;

- Proporcionar informacién al publico y usuarios respecto a Propiedad Industrial, asi
como aquella informacién y cooperaciéon técnica que le sea requerida por las

autoridades competentes;
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- Brindar asesoria técnica juridica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y
publico en general con relacién a la presentacién de solicitudes y al cumplimiento de

los requisitos y tramites establecidos en la Ley de este Reglamento;

- Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicacién industrial, apoyando
su desarrollo e impulsado la transferencia de tecnologia mediante la divulgacién de los
acervos documentales sobre invenciones publicadas en el pais o en el extranjero, la
asesoria, asi como la organizacion de exposiciones y certamenes nacionales,
regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios vy

reconocimientos que estimulen la actividad inventiva;

- Concertar convenios de cooperacidon o coordinacion con instituciones publicas o
privadas, nacionales, regionales o internacionales, para el mejor cumplimiento de sus
objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y
metodologia de trabajo, la capacitacién de su personal, la organizacién de bases de
datos, el intercambio de publicaciones y la actualizacién de acervos documentales en

materia de Propiedad Industrial;

- Realizar estudios sobre la situacién de la Propiedad Industrial a nivel nacional e
internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con

esa materia, cuando asi lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economia;
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- Actuar como érgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas

dependencias y entidades de la administracién publica;

- Asesorar técnicamente en las negociaciones comerciales sobre la materia;

- Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nacién de aquellas infracciones
a los derechos de la Propiedad Industrial en que se afecten los intereses del Estado,

para que se ejerciten las acciones procedentes;

- Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga

conocimiento; y

- Cumplir todas las demas funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas

de conformidad con las Leyes y el Reglamento.

“En el ambito internacional las patentes son concedidas por una oficina nacional de
patentes o por una oficina regional que trabaja para varios paises, como la Oficina

Europea de Patentes y la Organizacidon Regional Africana de la Propiedad Intelectual.
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De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide proteccion para la
invenciéon en uno o mas paises y cada pais decide si brinda protecciéon a la patente
dentro de sus fronteras. El Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT),
administrado por la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), estipula que
se presente, una unica solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto que
las solicitudes nacionales presentadas en los paises designados”.® Un solicitante que
desee proteccién puede presentar una Unica solicitud y pedir proteccién en tantos
paises signatarios como sea necesario. El problema que se da en Guatemala, es la

falta de estimulo y recursos para patentar los inventos de los guatemaltecos a nivel

internacional.

1.8 Cuestiones de actualidad sobre patentes

El derecho de patentes es el marco juridico que da pie a un régimen o sistema de
patentes que sirve de apoyo e incentivo a la innovacién tecnolégica y fomenta el
desarrollo econémico. En un contexto plagado de desafios, y en el que el derecho de
patentes suscita cada vez mas la atencién del publico, la Organizacién Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI) proporciona una plataforma a Estados miembros,
organizaciones intergubernamentales, y organizaciones no gubernamentales para la

coordinacion de esfuerzos, para discutir normas internacionales, y aborda varias

® porter, Michael E. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Pag. 57.
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cuestiones relacionadas con el aspecto internacional del sistema de patentes, en

particular, las actuales y las nuevas cuestiones del derecho de patentes.”

En los ultimos afios, el sistema de patentes ha alcanzado nivelés de uso mucho mas
altos de lo que podria haberse imaginado tan sélo un decenio atras. El nimero de
solicitudes de patentes nunca ha sido tan elevado, y ha quedado demostrado que las
patentes han favorecido el desarrollo de un abanico cada vez mas amplio de
tecnologias. Sin embargo, este gran éxito no trajo aparejada una sensacion
generalizada de satisfaccion, ni en el circulo inmediato de administradores y usuarios
del sistema de patentes, ni entre aquéllos que el sistema debia beneficiar en la
sociedad en general. Hoy en dia, el sistema se enfrenta con dos desafios: uno interno,
relativo al funcionamiento del propio sistema, y otro externo, relativo a la funcién politica

y a la incidencia econdmica y social del sistema de patentes.

En el segundo caso, esto es, en el plano mas amplio del debate publico, la percepcion
general del sistema de patentes esta marcada por la aprenéién y el descontento. Tras
un largo periodo de relativa oscuridad, cuando de hecho despertaba inquietud que el
sistema de patentes se conociera tan poco, la opinion publica comenz6 recientemente a
prestarle atencién, y no por la contribucién del sistema de patentes a la creacion y
difusién de nuevas tecnologias, sino principalmente por los supuestos efectos negativos

del sistema.

7 Machlup, Fritz. Propiedad intelectual. P4g. 66.
30



Por ejemplo: se ha desatado una controversia sobre la posibilidad de que las patentes
mermen la capacidad de los gobiernos de atender ciertas cuestiones de politica;
también causa preocupacion el hecho de que se conceda protecciéon por patente a
algunas formas nuevas de tecnologia, especialmente la biotecnologia, y la concesion
de patentes que no son validas y pueden limitar de forma injusta el dominio publico y la
competencia. En este contexto, una mejor comprensién de las funciones del sistema de
patentes y de las preocupaciones a las que ha dado lugar podria contribuir a los

debates actuales.

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 anticompetitivas consisten en una variedad
de actividades tales como el hecho de alcanzar y mantener una posicién de monopolio,
negarse a conceder una licencia 'en las condiciones del mercado o con vistas ai
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 estan estrechamente vinculados, y esa
relaciébn podria caracterizarse sencillamente por dos factores: por una parte, la
legislacion sobre patentes persigue luchar contra las copias o imitaciones de productos

patentados, por lo que complementa las politicas de competencia promoviendo
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comportamientos equitativos en el mercado; por otra, las normas sobre competencia
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 proteccion 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 poner fin a las compensaciones que
ofrece el sistema de patentes cuando se usa de manera adecuada. La blsqueda de
ese equilibrio entre los objetivos de la legislacion sobre patentes y los de las politicas de
competencia queda plasmada en el propio sistema de patentes, asi como en su

relaciéon con las normas sobre competencia.

Los principios fundamentales en los que se basa el sistema de patentes se han fijado
precisamente con el fin de velar simultaneamente por la promocién de la innovacién y la
concordancia del sistema con las reglas garantes del equilibrio del mercado. De ahi que
se crearan salvaguardias y limitaciones: por ejemplo, en la mayoria de los sistemas de
patentes, s6lo se protegen las invenciones, no los descubrimientos, limitando el
contenido y la duracién de los derechos de patente y redactando las condiciones de
patentabilidad de un modo tal que el sistema sélo pueda otorgar patentes para las
invenciones que revistan con mas probabilidﬁad un interés para el publico en general,

impidiendo conceder patentes a las invenciones que no benefician a la sociedad.
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Por otro lado, las normas sobre competencia persiguen el objetivo de prevenir
comportamientos no deseados en el mercado y, en particular, los abusos de una
posicién en el mercado. En el caso de los derechos de patente, esos comportamientos
serian actividades que violan los objetivos y las limitaciones fijados por el sistema de
patentes. Esas situaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en el caso de que una licencia
exclusiva impida totalmente a los demas competidores acceder al mercado, en el caso
" de las practicas de ventas restrictivas o cuando se utilizan los derechos de patente para
crear acuerdos horizontales y fijar el nivel de los precios. En este contexto, las politicas
y normas sobre competencia pueden ser instrumentos importantes que permiten
reglamentar los abusos potenciales de los derechos de patente y complementar las

limitaciones propias de las patentes.
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CAPITULO Il
2. La proteccion juridica de las patentes de invencion

Una patente proporciona proteccion para la invencion al titular de la patente. La

proteccion se concede durante un periodo limitado que suele ser de 20 aros.

2.1 Antecedentes historicos

“En los inicios de civilizacion los inventos pasaban desapercibidos ya que el progreso
técnico era muy lento, es probable que el propio inventor no distinguiese lo que era el
producto de su imaginacién; no fue sino hasta Edad Media en que los soberanos
comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de fomentar manufacturas este es el
primer antecesor de las modernas patentes.”

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invencién se otorgd en el afio 1427 con
relacién a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, en el 1474 en
Venecia se dicta una ley que establecia obligatoriedad para el registro de las

invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 afios.

“En el afio 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobé que se otorgara a los creadores
catorce afios de proteccién, prorrogables por otros catorce si el inventor seguia vivo.
Con ello no hacia sino refrendar las teorias juridicas de su tiempo, que derivaban de las

leyes de derecho natural y, de forma mas inmediata, de distintos privilegios medievales.

® llescas, Carlos Eduardo. Algunas consideraciones de la propiedad intelectual. Pag. 35.
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En el Siglo XVIll el congreso de los Estados Unidos de América, concede por medio de
la Constitucidon de los Estados Unidos de América, a los autores e inventores el derecho

exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos.”

“La primera oficina nacional de patentes fue creada en los Estados Unidos de América
el 1 de junio de 1802, siendo su primer director el Dr. William Thornton, quien fue el
responsable de recibir y analizar las aplicaciones de patente, asimismo de contabilizar y
otorgar en definitiva las mismas. Antes de ello, dicha actividad, en lo relacionado con
patentes, era atendida por el secretario de estado quien debia consultar al secretario de
guerra y representante general para determinar si la invencion o descubrimiento era

suficientemente importante y utilizable.”°

Por otro lado, la necesidad de proteccion internacional de la propiedad intelectual se
hizo patente, en el viejo continente, en el afio de 1873, con ocasién de la Exposicién
Internacional de invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos
expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas
comercialmente en otros paises. Es asi como en el afio de 1883 se adoptd el Convenio
de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, convenio al que Estados Unidos
de América pas6 a formar parte posteriormente. Este primer tratado internacional fue de
gran alcance, pues fue destinado a facilitar que los nacionales de un pais obtengan
proteccion en otros paises para sus creaciones intelectuales mediante derechos de

propiedad intelectual, a saber:

° Ibid. P4g. 40.
19 saiz Gonzales, Patricio J., Las Patentes de Invencién en los siglos XIX y XX, pag. 38.
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- Las patentes (invenciones)

- Las marcas

- Los dibujos y modelos industriales

Para el afio 1943 es concedida la primera patente de invencién en Venecia, ltalia. “El
Convenio de Paris entré en vigor en 1884 en 14 estados; se establecié entonces una
oficina internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas como Ia
organizacién de las reuniones de esos estados. En 1886 entra en escena el derecho de
autor con la adopcién del Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y
artisticas cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los estados contratantes
obtuvieran proteccién internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras

creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a:

- Novelas, cuentos, poemas, obras de teatro;

- Canciones, 6peras, revistas musicales, sonatas y

- Dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectonicas.

Como en el caso del Convenio de Paris, para el Convenio de Berna se cred una oficina
internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1893, esas dos

pequefias oficinas se unieron para formar lo que se denominarian Oficinas
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Internacionales Reunidas para la Proteccién de la Propiedad Intelectual (organizacion
mas conocida por su sigla francesa BIRPI). Establecida en Berna (Suiza), y con siete
funcionarios, esa organizacion fue la precursora de la actual Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI y WIPO, por sus siglas en inglés). Hoy la OMPI es una
entidad dinamica integrada por 179 estados miembros, cuenta con 859 funcionarios
procedentes de 86 paises, y su misidbn y mandato estan en constante evolucion. A
medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la
propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la
organizaciéon. En 1960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar mas

cerca de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad.”

Diez afios mas tarde (1970), y tras la entrada en vigor del convenio que establece la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, las oficinas pasaron a ser la OMPI, a
raiz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de
una secretaria para que rindiera cuentas de las actividades de la organizacion a los
estados miembros. En 1974, la OMPI pasd a ser un organismo especializado del
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato especifico de
ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los estados
miembros de las Naciones Unidas. En 1978, la secretaria de la OMPI se trasladé a la
actual sede que hoy es un edificio emblematico de Ginebra, con sus espectaculares

vistas a la campifa suiza y francesa.

™ Universidad de Barcelona, Historia Industrial, revista 16. pag. 19.
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En 1996, la OMPI amplié sus funciones y demostré todavia mas importancia de los
derechos de propiedad intelectual en la reglamentacion del comercio mundial al
concertar un acuerdo de cooperacion con la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC). Lo que en su dia condujo a los Convenios de Paris y de Berna “el deseo de
fomentar la creatividad protegiendo las obras del intelecto”, ha sido el motor de la labor
de la organizacién y la de su predecesora en los ultimos 120 afos. Pero el alcance de
la proteccion y de los servicios que proporciona ha experimentado un auge

extraordinario en esos anos.

“En 1898, la BIRPI se ocupaba de la administracion de cuatro tratados internacionales,
su sucesora la OMPI administra 23 tratados (dos de ellos con Organizaciones
Internacionales) y, por conducto de sus estados miembros y de su secretaria, lleva a

cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad

intelectual

- Prestar servicios de tramitacion para solicitudes internacionales de derechos de

propiedad industrial;

- Promover el intercambio de informacién en materia de propiedad intelectual

- Prestar asistencia técnico-juridica a los estados que la soliciten

39

SR AN
%Qé'sﬂ‘ lo‘.;

3
% Fols
9, v

pune e

2,
o
SECRETARIA g &
>

&5

euain, S



- Facilitar la solucién de controversias en materia de propiedad intelectual en el

sector privado, y

- Fomentar el uso de las tecnologias de la informacién y de internet, como
instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilizacién de valiosa

informacion en el ambito de la propiedad intelectual.”'?

Una parte fundamental y constante de las actividades de la OMPI para promover la
proteccion de la propiedad intelectual es el desarrollo progresivo de normas comunes
para su protecciéon, que los estados firmantes se comprometen a aplicar en sus

jurisdicciones.

Aunque los Convenios de Paris y de Berna siguen siendo la piedra angular del sistema
de tratados de la OMPI, los tratados firmados en afos posteriores han ampliado y
profundizado el alcance de la proteccion y han‘ incorporado los cambios tecnholégicos y
nuevas esferas de interés. Dos ejemplos recientes a este respecto son el Tratado de la
OMPI sobre el Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecuciéon y Fonogramas (WPPT) que contienen reglas basicas que adaptan la
proteccién internacional del derecho de autor y los derechos conexos al nuevo entorno

de internet, tratados que han entrado en vigor en 2002.

La OMPI tiene siempre presente la necesidad de establecer nuevas normas para

mantenerse a la par de los adelantos en el ambito de la tecnologia y de las nuevas

2 Ibid. Pag. 25.
40



metodologias, asi como para abordar cuestiones especificas como los conocimientos
tradicionales, el folklore, la biodiversidad y la biotecnologia. La organizacién desempefia
asimismo una funcién cada vez mayor en la simplificacion de los sistemas de registro
de la propiedad industrial, armonizando y facilitando los procedimientos. El tratado
sobre el derecho de marcas (TLT) de 1994 y el tratado sobre el derecho de patentes
(PLT), aprobado en el afo 2000, simplifican, armonizan y racionalizan los
procedimientos destinados a obtener y mantener, respectivamente, una marca y una
patente en los paises que son parte en los tratados. Pero por muy bien que esté
redactado un tratado, de nada servira si los estados no ponen en practica sus
disposiciones, por lo que la OMPI insta energicamente a los estados que firmen sus

tratados y los pongan en practica.

La amplia adhesién a los tratados y la coherencia en la aplicacién de los mismos
contribuyen a mantener un marco internacional estable, inspiran confianza en cuanto al
respeto de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, fomentan las

inversiones y promueven el desarrollo econdémico y el bienestar social.

“En junio de 2000 se aprobé el tratado sobre el derecho de patentes (PLT), un tratado
internacional destinado a armonizar los requisitos formales divergentes que se aplican
en los distintos sistemas nacionales y regionales de patentes a las solicitudes de
patentes y a las patentes. Por consiguiente, los usuarios de sistema de patentes podran
confiar en procedimientos simples y predecibles para la presentacién de solicitudes de
patentes nacionales y regionales y el mantenimiento de las patentes en todas las partes

contratantes. EI PLT entrara en vigor cuando 10 estados hayan depositado sus
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instrumentos de ratificacion o de adhesién. Para mantener una observancia de los
derechos, en el comercio transfronterizo, para hacer valer eficazmente los derechos se
precisa un enfoque internacional coordinado. La OMPI ha creado un comité asesor en
materia de observacion de los derechos de propiedad industrial que esta adoptando un

nuevo enfoque para la observancia de los derechos.

Este enfoque consiste en que los estados miembros se enfrenten colectivamente a los
desafios comunes a todos los estados, a saber, los paises en desarrollo al aplicar los
procedimientos practicos para hacer valer los derechos, asi como al investigar las
mejores practicas y procedimientos para hacer valer de manera eficaz los derechos de
propiedad industrial haciéndolos mas cortos y econdmicos para las infraestructuras
administrativas. En este plan, se reforzara la comunicacién entre los estados miembros,
asi como entre éstos y los organismos de propiedad industrial y encargados de hacer
respetar los derechos, a fin de incrementar la cooperacion para hacer respetar los

derechos de manera eficaz.”'®

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los
paises, entre los cuales se vendrian produciendo dafos, se realizan numerosos
acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de Paris en 1883 y los

Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

3 Machlup, Fritz. Propiedad Intelectual. Revista No. 4. Normas de la OMPI. Pag. 22.

42



2.2 La propiedad industrial

2.2.1 Concepto

“Se entiende por propiedad industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen
tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos
0 nuevos disefios, como la actividad mercantil, mediante la identificacidon en exclusiva

de productos y servicios ofrecidos en el mercado.”™*

“La propiedad industrial se entiende en su acepcién mas amplia y se aplica no sélo a la
industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias
agricolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo:
vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas,

flores, harinas.” 1°

La Propiedad Industrial es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con la
creacion o descubrimiento de cualquier invencion relacionada con la industria; y el
productor, fabricante o comerciante con la creacion de signos especiales con los que

distinga de los demas de la misma categoria.

Segun Henri Capitant la Propiedad Industrial es la expresion usada para designar el

derecho exclusivo del uso de un nombre comercial, marca, patente de

 Garcia-Escudero, Patricia, Propiedad Industrial, pag. 10.
1S Convenio de Paris para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, Art. 3.
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invencién, dibujo o modelo de fabrica, y en general cualquier medio especial de atraer a

fa clientela.

“La propiedad Industrial ampara la proteccion de la creatividad, la invencién e ingenio
que son las pertenencias mas valiosas de cualquier persona, empresa y sociedad. Por
otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad
industrial no sean perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos
citados un tiempo de duracion distinto segun las distintas modalidades que discriminen
esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan
los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de
pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley
determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados. La propiedad
industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la
industria y con el comercio. de una parte, los que tutelan el monopolio
de reproduccion de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y
utilidad merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones del producto o del

comerciante que sirven de atraccién y convocatoria para la clientela.””®

2.2.2 Ambito de la propiedad industrial

La Propiedad Industrial es una rama de la Propiedad Intelectual y no podriamos ampliar

sobre la Propiedad Industrial sin antes expresar el concepto de Propiedad Intelectual la

16 http://www.monografias.com/trabajos17/propiedad-industrial/propiedad- industrial (visto 27 de julio de 2012)
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cual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y
artisticas, los simbolos, los nombres, las imagenes, los dibujos y modelos utilizados en

el comercio.

La percepcion de que la propiedad intelectual se circunscribia a las prerrogativas del
derecho de autor resultaba muy limitada para esta categoria de derechos que, hoy en
dia, sin discusién de ningun tipo admite lo que se reconoce como derechos industriales,
entre los cuales destacan las patentes, las marcas y los signos distintivos. De esta
afirmacion se desprende que la Propiedad Intelectual se divide en dos categorias, a

saber:

1. El derecho de autor, que se entiende como la proteccién juridica que se otorga al
titular del derecho de una obra original del que es inventor. Es el derecho patrimonial
oponible al publico que confiere a su titular un monopolio exclusivo de explotaciéon sobre
un objeto no tangible pero dotado de un valor econémico. ElI Derecho de Autor
comprende dos categorias principales de derechos: los derechos patrimoniales y los

derechos morales.

2. Por derechos patrimoniales se entiende los derechos de reproduccién,

radiodifusion, interpretacion y ejecuciones publicas, adaptacion, traduccion, recitacion

publica, exhibicién pulblica, distribucién, entre otros.
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Por derechos morales se entiende el derecho del inventor a oponerse a cualquier
deformacién, mutilacidn o modificacidén de su obra que pueda ir en detrimento de su

honor y reputacion.

La Propiedad Industrial que abarca las invenciones, los disefios industriales, las
marcas, los lemas, las denominaciones comerciales, incluye también la represion a
la competencia desleal, las patentes, la creacion técnica de las invenciones aplicables a
la industria, los disefios industriales, los descubrimientos, asi como también los signos
distintivos, incluida las marcas de fabrica, de comercio y de agricultura, las
denominaciones de origen los nombres y lemas comerciales, es decir la Propiedad
Industrial se entiende en su acepcién mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos,

hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

En ofras palabras la Propiedad Industrial abarca:

- El Derecho Invencional conocido en algunos paises como derechos de patentes y

- El Derecho Marcario el cual tiene por objeto la producciéon comercial.
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2.3 Patentes de invencion

En la mayor parte de las leyes de proteccidbn de las invenciones no se define
concretamente lo que se entiende por invencién. No obstante, en algunos paises se
define el término invencion como toda nueva solucién a un problema técnico. Puede
tratarse de un problema que lleve planteandose bastantes afios o de un nuevo
problema pero la solucién, a los fines de ganarse el nombre de invencién, debe ser
nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza, por ejemplo,
una variedad vegetal hasta ahora desconocida, no entra dentro de lo que se entiende
por invencién. Para hablar de invencién tiene que haber intervencion del ser humano.
Por ejemplo, el proceso de extraccion de una nueva sustancia de una planta puede
constituir una invencioén. Las invenciones no son necesariamente algo complejo. El
imperdible fue una invencion que pemitidé solucionar un problema “técnico”. Por
“nuevas soluciones” se entiende, fundamentalmente, ideas, que como tales, son objeto
de proteccion. Por consiguiente, en la proteccion que se contempla en la normativa de

patentes no se exige que la invencion esté plasmada de forma fisica.

“Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invencion, son el
medio mas generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores. Por
decirlo llanamente, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un
Estado o por una oficina regional que actia en nombre de varios Estados, y que

permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su
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invencién durante un plazo limitado, que suele ser de 20 afos. Al otorgar un derecho
exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor
reconocimiento por su actividad creativa y retribucidn material por su invencion

comercial.

Esos incentivos fomentan, a su vez, la innovacion, lo que ademas contribuye a mejorar
la calidad de la vida humana. En contrapartida a la obtencién de derechos exclusivos, el
inventor tiene la obligacion de divulgar al publico la invencién patentada, de modo que
terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir asi al desarrollo
tecnolégico. De ahi que la divulgacién de la invencién constituya un criterio esencial en
los procedimientos de concesién de patentes. Todo ha sido pensado en el sistema de
patentes de modo que se tengan en cuenta en pie de iguaidad los intereses de los

inventores y los intereses del publico en general.”"”

2.4 Regulacion legal de las patentes de invencion

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

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

7 OMPI, Principios Bésicos de la Propiedad Industrial, pag. 6.
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A ese respecto, la OMPI cuenta con una serie de cuatro tratados sobre las invenciones
(patentes), las marcas y 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. Los servicios que
proporciona la OMPI en virtud de esos tratados permiten simplificar y reducir el costo de
las solicitudes o presentaciones individuales que se llevan a cabo en los paises en los

gue se solicita la protecciéon de un derecho de propiedad intelectual determinado.

2.4.1 Tratado de cooperacion en materia de patentes:

Celebrado en Washington en 19 de junio de 1970 (adhesiéon de Espafia en 16.8.89),
que regula un procedimiento de solicitud internacional de patentes con dos
caracteristicas: 1. se tramitan tantas patentes nacionales como Estados miembros haya
designado el solicitante, concediéndose esas patentes en cada pais por el organismo
nacional competente 2. la solicitud se puede presentar ante la OEPM espafiola, que

puede hacer una “busqueda internacional” del estado de la técnica.

Este es el que mas aceptacion ha tenido es el tratado de cooperacién en materia de
patentes (PCT), basado en el principio de una unica solicitud de patente internacional
con validez juridica en los paises vinculados por el tratado que haya designado el
solicitante. Una vez presentada dicha solicitud, el solicitante recibe informacién valiosa
sobre la patentabilidad potencial de su invencién (por medio del informe de blsqueda
internacional y el informe de exémen preliminar internacional opcional) y cuenta con
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mas tiempo que bajo el sistema tradicional de patentes para decidir en cual de los
paises designados seguira tramitando la solicitud. Asi pues, el sistema del PCT
consolida y racionaliza los procedimientos de patentes reduciendo los costos, brindando

asi a los solicitantes una base sélida para tomar importantes decisiones.

2.4.2 Tratado sobre el derecho de patentes:

En junio de 2000 se aprobé el tratado sobre el derecho de patentes (PLT), un tratado
internacional destinado a armonizar los requisitos formales divergentes que se aplican
en:los distintos sistemas nacionales y regionales de patentes a las solicitudes de
patentes y a las patentes. Por consiguiente, los usuarios de sistema de patentes podran
confiar en procedimientos simples y predecibles para la presentacién de solicitudes de
patentes nacionales y regionales y el mantenimiento de las patentes en todas las partes
contratantes. EI PLT entrara en vigor cuando 10 estados hayan depositado sus
instrumentos de ratificacion o de adhesion. Para mantener una observancia de los
derechos, en el comercio transfronterizo, para hacer valer eficazmente los derechos se

precisa un enfoque internacional coordinado.

La OMPI ha creado un comité asesor en materia de observaciéon de los derechos de
propiedad industrial que esta adoptando un nuevo enfoque para la observancia de los
derechos. Este enfoque consiste en que los es}ados miembros se enfrenten
colectivamente a los desafios comunes a todos Ios éstados, a saber, los paises en

desarrollo al aplicar los procedimientos practicos para hacer valer los derechos, asi
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como al investigar las mejores practicas y procedimientos para hacer valer de manera
eficaz los derechos de propiedad industrial haciéndolos mas cortos y econémicos para
las infraestructuras administrativas. En este plan, se reforzara ia comunicacion entre los
estados miembros, asi como entre éstos y los organismos de propiedad industrial y
encargados de hacer respetar los derechos, a fin de incrementar la cooperacion para

hacer respetar los derechos de manera eficaz.

2.4.3 El Convenio de la Union de Paris de 1883

Ya desde el siglo pasado se hizo evidente que tenia que haber algun sistema de
colaboracién entre Estados para dar proteccién internacional a las patentes. Ese que el
proposito de un tratado internacional clasico: el Convenio de la Unién de Paris (CUP)
de 20 de marzo de 1883 para la proteccidon de la propiedad industrial, reformado

muchas veces.

Son parte de él mas de 82 Estados. Este Convenio es diferente de los convenios
europeos. Su alcance es menos ambicioso, para facilitar la aceptacion del CUP por un
gran numero de paises. Las herramientas introducidas por el CUP son dos: (i) principio
de igualdad de los subditos de todos los Estados firmantes, quedando asimilados a los
nacionales; (ii) derecho de prioridad: quien deposite regularmente una solicitud de
patente de invencion goza de un plazo de doce meses para efectuar el depdsito en
otros paises, con derecho de prioridad respecto de terceros desde la fecha de depdsito

en el primer pais (“prioridad-unionista®). Es por lo tanto necesario depositar en todos los
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paises donde se quiera tener proteccion, pero hay un plazo de doce meses para
hacerlo. El CUP también establece una serie de requisitos basicos, que el sistema legal

de regulacién de patentes de cada pais signatario debe cumplir.

2.4.4 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes

(1977)

La ,caracteristica principal de este Tratado consiste en que un Estado contratante que
permite o exige el depodsito de microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes debe reconocer, a ese efecto, el depésito de un microorganismo en
una »"autoridad internacional de depésito" con independencia de que dicha autoridad se

enéuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado.

“Con el fin de eliminar la necesidad de un depdsito en cada pais en que se procura la
proteccion, el Tratado prevé que el depésito del microorganismo en una "autoridad
internacional de depésito” es suficiente a los fines del procedimiento de patentes ante
las oficinas nacionales de patentes de todos los Estados contratantes y ante cualquier
oficina regional de patentes (si esa oficina regional decl_ara que reconoce los efectos del
Tratado). La Organizacién Regional Africana de la Pri;.piedad Intelectual (ARIPO), la
Organizacion Euroasiatica de Patentes (OEAP) y la Organizacion Europea de Patentes

(OEP) han formulado tal declaracién.
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Lo que el Tratado denomina "autoridad internacional de depésito" es una institucion
cientifica - como un "banco de cultivos" - capaz de conservar los microorganismos. Esta
institucién adquiere la calidad de "autoridad internacional de depésito” cuando el Estado
contratante en cuyo territorio se encuentra proporciona seguridades al Director General
de la OMPI de que reune y continuara reuniendo determinadas condiciones previstas

en el Tratado.

Al 1 de octubre de 2012, existian 41 autoridades de esa indole: siete en el Reino Unido,
tres en la Federacion de Rusia y en la Republica de Corea, dos en Australia, China,
Espania, los Estados Unidos de América, India, Italia, Japon y Polonia respectivamente,
y una en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canada, Chile, Eslovaquia, Finlandia, Francia,

Hungria, Letonia, Paises Bajos y la Republica Checa, respectivamente.

El sistema de patentes del Estado contratante resulta mas interesante gracias al
Tratado, que es especialmente ventajoso para el depositante si éste ha presentado
solicitudes de patentes en varios Estados contratantes; el depésito de un
microorganismo de conformidad con el procedimiento previsto en el Tratado reducira
sus gastos y aumentara su seguridad. Le ahorrara gastos porque en lugar de depositar
el microorganismo en cada uno de los Estados contratantes en los que han presentado
una solicitud de patente relacionada con ese microorganismo, bastara con que lo

deposite una vez, ante una sola autoridad de depésito. El Tratado aumenta la seguridad
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del depositante porque establece un sistema uniforme de depésito, reconocimiento y

suministro de muestras de microorganismos.

El Tratado no prevé el establecimiento de un presupuesto, pero crea una Unién y una
Asamblea cuyos miembros son los Estados que son parte en el Tratado. La tarea
principal de la Asamblea es la modificacién del Reglamento establecido en virtud del
Tratado. No podra exigirse a ningun Estado el pago de contribuciones a la Oficina
Internacional de la OMPI por ser miembro de la Uniéon de Budapest ni para establecer

una "autoridad internacional de depésito".

El Tratado de Budapest se adoptd en 1977. El Tratado esta abierto a los Estados parte
en el Convenio de Paris para la protecciéon de la propiedad industrial (1883). Los
instrumentos de ratificacion o adhesién deben depositarse en poder del Director

General de la OMP|.""®

2.4.5 Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala reconoce y protege el derecho
de libertad e industria y comercio, asi como el derecho de los inventores, como

derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la

8 http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest (17 de julio de 2013)
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propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley de los tratados

internacionales de los cuales la Republica de Guatemala es parte.

El tema de las patentes de invencién esta regulado en la Ley de Propiedad Industrial.
“Esta ley tiene por objeto la proteccion, estimulo y fomento a la creatividad intelectual
que tiene aplicacién en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo
a la adquisicién, mantenimiento y proteccién de los signos distintivos, de las patentes
de invencion y de modelos de utilidad y de los disefios industriales, asi como la
proteccién de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate

de la competencia desleal.”'®

Segun esta ley en su Articulo cuarto numeral 13 establece que una patente es: el titulo
otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a
una invencion, cuyos efectos y alcance estan determinados por esta ley. Asi mismo en
su Articulo 126 establece el plazo de vigencia de una patente que es de veinte asi
como la mayoria de tratados y legislaciones de otros paises que establecen el mismo

plazo de vigencia de proteccion de patentes.

La Republica de Guatemala, como parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 197 y su enmienda

% Ley de Propiedad Industrial, Articulo 1.
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del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislacion interna los
mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y
creadores de modelos de utilidad y disefios industriales y los de los titulares de marcas
de fabrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa
proteccién, es necesario emitir disposiciones sobre la utilizacién de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represion a los actos de

competencia desleal.

La Republica de Guatemala, como Miembro de la Organizacién Mundial del Comercio,
esta obligada a velar porque su legislacién nacional en materia de propiedad industrial,
cumpla con los estandares de proteccion que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC-

(Anexo IC del Acuerdo por el cual se crea la Organizaciéon Mundial del Comercio).

Tanto el Convenio Centroamericano para la Proteccidon de la Propiedad Industrial
(aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la Republica) como la Ley de Propic—;dad
Industrial (Decreto 57-2000) no responden adecuadamente a los cambios resultantes
del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologias, motivo
por el cual se hace imperativo integrar al régimen juridico normas que permitan que los
derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de
acuerdo con las exigencias actuales. Y estimular asi la creatividad intelectual y la

inversion en el comercio y la industria.
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CAPITULO Ill

3. Analisis de la necesidad de la ampliacion del plazo de proteccion de las

patentes de invencion en Guatemala

En la legislacion guatemalteca las patentes de invencidn estan reguladas en la Ley de
Propiedad Industrial Decreto 57-2000 como ya se ha mencionado repetidas veces en el
desarrolio del presente trabajo. En cuanto a la vigencia de proteccién de las patentes de
invencioén, la Ley de Propiedad Industrial establece en su Articulo 126: “Vigencia de la
Patente. La patente de invencion tendra vigencia por un plazo de veinte afos, contado
desde la fecha de presentacion de la respectiva solicitud de patente.” Sin embargo la
ley no establece nada sobre la posibilidad de renovar dicho plazo para seguir
protegiendo el derecho de la persona que tiene una patente de invenciéon después de
transcurridos los veinte anos, a pesar de que en su Articuio 126 bis se refiere a la
posibilidad de la ampliaciéon del plazo de la patente, esta ampliacién solo se puede
hacer en determinados casos cuando hayan atrasos por parte del Registro no

atribuibles al solicitante.

La finalidad del presente trabajo es demostrar [a necesidad de ampliar el plazo de
vigencia de una patente de invencién y en este capitulo se hara un analisis de los

motivos por los cuales se piensa que es necesaria la ampliacién de dicho plazo.
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3.1 Porque son necesarias las patentes

Este es el tema medular de la presente investigacion; determinar si es necesario que
los titulares del derecho de las patentes de invencion sigan teniendo esa proteccién de
forma indefinida. Por el momento anticipo que las patentes, en un mercado con reglas
del juego bien establecidas, constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece
reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones, que

pasa a formar parte de la industria y del comercio.

Estos incentivos alientan la innovaciéon que garantiza la mejora constante de la calidad
de la vida humana. Sin duda el derecho de patentar un invento, trae consigo la
explotacién comercial, que producen los derechos sobre el objeto patentado. Derechos
que muchas veces producen beneficios econémicos, y benéficos en la calidad de vida
de las personas, tal es el caso de los ordenadores o computadoras, inventos que en la
actualidad facilitan la vida de las personas y los cuales estan casi al alcance de todos. Y
qué decir del internet, inventado por la Agencia Central De Inteligencia Norteamericana

(CIA), y que en la actualidad es un medio de comunicacién de vital importancia.”?°

La finalidad de la concesion de patentes es fomentar el proceso tecnolégico, elemento
importante en el desarrollo econémico de las naciones, permitiendo a los inventores

proteger su esfuerzo intelectual y material y beneficiarse de los resultados pecuniarios

% pesantes Guanter, José M. Los Derechos de Autor en los Medios Ciberespaciales. Pag. 32.
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de sus innovaciones. La sociedad por su parte recibe y se beneficia de los nuevos

conocimientos, productos o procedimientos que apareja la nueva tecnologia.

Para lograr el desarrollo de una nacién, ademas de la proteccién juridica que deriva de
las patentes, se requiere de una sociedad con mayor educacién que permita la
aparicién de innovadores, la generaciéon de ingresos que puedan ser invertidos en la
investigacién y, para que la industrializacién de las invenciones patentadas resulte

rentable, el aumento del poder adquisitivo de la poblacién.

3.2 Internacionalizacion de las patentes

En la actualidad, las barreras al comercio estan siendo reducidas, y los distintos paises
se convierten rapidamente en miembros de una comunidad econémica internacional,
concediéndose en estos acuerdos tratos preferentes entre los firmantes de los acuerdos
en cuanto a rebajas arancelarias, uniones aduaneras, etc. Tal es el caso de
comunidades internacionales, como la Unién Europea, donde por imperativo de la unién
de naciones, se crean normas comunes, y claro esta la propiedad intelectual es un
tema que no se puede olvidar. El reconocimiento del papel fundamental que juega la
propiedad en la creacién de incentivos para desarrollar una actividad econémica

beneficiosa y remunerativa, se refleja en la decision de adoptar politicas que estimulen
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fa creacion de un clima econdémico apropiado para atraer la inversion extranjera,

fomentando acuerdos que incluyen la proteccion de la propiedad intelectual”.?’

A continuaciéon tomaré como referencia ciertos puntos de diversos paises, que hasta
hace poco eran subdesarrollados y que en la actualidad estan son considerados como

los nuevos paises industrializados.

e Corea del Sur

El régimen de proteccion de la propiedad intelectual en Corea era antes de 1987
defectuoso, especialmente porque: 1) La Ley de Patentes no contemplaba el
otorgamiento de patentes de invencion para los productos quimicos o farmacéuticos, y
2) La proteccion a los derechos de autor extranjeros era practicamente inexistente. En
1966, Corea afirma definitivamente la estrategia de industrializaciéon orientada al
mercado externo. A mediados de los 70 se impiantan nuevas politicas que desplazaban
la produccion hacia actividades intensivas y hacia la industria pesada, estimulando el
desarrollo de tecnologia. Este nuevo giro en los objetivos a largo plazo del pais
constituye el elemento que facilit6 que el gobierno coreano aceptara en 1987 revisar la
legislacion de propiedad intelectual vigente, comprendiendo ésta la proteccion

generalizada de los derechos de autor, el software de computacién, la extension de la

2L porter, Michael E. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Pag. 57.
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cobertura de patentes a los productos quimicos y farmacéuticos, y la eliminacion de los

requisitos de transferencia de tecnologia”.?

e Hong Kong

Hasta hace poco tiempo, Hong Kong como colonia britanica aplicaba la legislacion de
patentes de invencion y de derechos de autor del Reino Unido. En la actualidad como

ciudad china asume la legislacion vigente de este pais”.?®

e Taiwan

Este pais modific6 su Ley de Patentes en 1976 y sancion6é una nueva legislacién
represiva de la pirateria intelectual en 1987. De acuerdo con la reforma de 1976, los
productos quimicos y farmacéuticos son patentables. Los programas de computacién
s6lo pueden ser protegidos bajo la Ley de Derecho de Autor. Esto provocé
inmediatamente un aumento en el nimero de patentes concedidas, no solamente a
empresas extranjeras, sino a nacionales. En 1970, habian sido concedidas unas 600
patentes a nacionales, y unas 1,300 a extranjeros, mientras que en 1988 fueron

concedidas 5,800 patentes a nacionales y 6,500 a extranjeros”.?

*2 |bid. Pég. 59.
% Ibid. Pag. 59.
2* Machlup, Fritz. Propiedad Intelectual. Revista No. 4. Normas de la OMPI. Pég. 28.
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e Singapur

Este pais no tiene un régimen de patentes de invencién independiente, sino que se
registran las patentes concedidas en el Reino Unido y, desde 1982, las patentes
otorgadas por el sistema europeo de patentes. Quiere decir que el sistema de patentes

de Singapur responde al modelo de la Europa desarrollada”.?®

e Japén

Japén actualmente posee una industria farmacéutica altamente competitiva a escala
global. Su desarrollo, no obstante, se retras6 porque el pais tardé en adoptar las
patentes para productos farmacéuticos hasta 1976. Aunque Japén tenia desde 1888,
protecciéon de patentes para procedimientos y métodos de uso, no era suficiente para
desalentar a la industria local de concentrarse e invertir sus recursos en procesos
imitativos. A mediados del los 70, Japén pagaba a empresas extranjeras por su
tecnologia farmacéutica tres veces lo que ganaba en regalias del exterior. A partir de
1976, sin embargo, se ha convertido en un exportador neto de esa tecnologia. En la
década de los 80, la industria japonesa avanzé al nivel de las naciones lideres en el

desarrollo de nuevas moléculas”.?

e Europa del Este

La proteccién de las invenciones no esta ligada a un sistema social y econémico

determinado, sino que tiene lugar en paises de muy diferente estructura politica, social

% Pporter, Michael E. Ob. Cit. Pag. 64.
*® |bid. Pag. 58.
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y econémica y es considerada como un instrumento indispensable para el fomento de
progreso técnico. Pueden citarse en tal sentido, las reformas legislativas sancionadas
recientemente por paises del este europeo tales como Checoslovaquia, la ex Unién
Soviética y Yugoslavia, contemplando en dichas reformas la proteccion de los

productos quimicos y farmacéuticos”.?’

o [talia

A finales de los 70, Iltalia era el unico pais dentro del conjunto de naciones
industrializadas que permanecia sin conceder proteccion a través del sistema de
patentes a las innovaciones en el area quimico-farmacéutica. A partir de 1978, se
modificé el régimen legal, pasando de uno que no otorgaba ninguna clase de proteccion
a las innovaciones farmacéuticas, a otro que concede proteccién plena. En ltalia, como
en la mayoria de los paises desarrollados, estd aumentando el empleo en servicios y
disminuyendo en la industria; pero a pesar de esto el nivel de empleo en investigacion y

desarrollo en el area farmacéutica crecié entre 1978 y 1987 alrededor de un 22.8%”.%

e México

La década del 70 se caracteriza en México por un creciente estatismo, politica que se
financi6 con un mayor endeudamiento externo. A este periodo de sustitucion de

importaciones y mayor intervencién del sector publico, corresponde la promulgacién de

%7 Ibid. Pag. 58.
8 Machlup, Fritz. Propiedad Intelectual. Ob. Cit. P4g. 55.
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la Ley sobre Transferencia de Tecnologia y Uso de Patentes y Marcas (1973). El
objetivo de esta ley era limitar el gasto de divisas en la importacién de tecnologia

regalias y pagos por asistencia técnica y fomentar el desarrollo de tecnologia local.

Este mismo argumento fue el que condujo en 1976 a la sancién de la Ley de
Invenciones y Marcas, a través de la cual se regulaba especificamente la proteccion de
la propiedad industrial. El deficiente sistema de esta ley para proteger los derechos de
los titulares de patentes y de registros, no sélo permitid, sino que alenté la pirateria
intelectual y los actos de competencia desleal. En 1982, se firma la nueva Ley de
Transferencia de Tecnologia, mas restrictiva que la anterior. En diciembre de 1986, se
culmina la Ley de Invenciones y Marcas, con una mayor protecciéon de los derechos de
propiedad intelectual. Pero no es hasta el 17 de enero de 1,997 cuando se reconoce la

patentabilidad de los productos quimicos y farmacéuticos”.?®

3.3 Ventajas de la proteccion juridica sobre las patentes en la legislacion

guatemalteca

Las ventajas que presenta una patente bien protegida en la legislacién guatemalteca,
dependera en gran medida del estimulo y el apoyo econdémico 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 nuestra, tener la exclusividad de una invenciéon que genere

buenas ventajas econémicas, traera desarrollo en mucho aspectos. Innegablemente

® porter, Michael E. Ob. Cit. Pag. 59.
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que en un sistema capitalista de libre competencia, las patentes bien protegidas traeran
beneficios econdmicos y desarrollo para la poblacién. A continuacién menciono algunas
ventajas del sistema de patentes, tomando en consideracién los aspectos anteriormente

mencionados.

3.3.1 Promueven el crecimiento econémico

Es indiscutible que el impulso que se le dé a la investigacién en una sociedad
determinada, que se traduzca en la aparicién de nuevas tecnologias, sera un elemento
fundamental del crecimiento econémico de una sociedad necesitada, de una industria
pujante, con tecnologia de punta, que le sirva de base para la obtencién de un precio de
coste bajo en la fabricacion de productos destinados al comercio mundial. La
innovacion, la invencién y el talante emprendedor constituyen el nacleo de la ventaja
competitiva de una nacion”.>® Para algunos protectores del sistema de patentes, 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 inversién 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

3° otamendi, Jorge. Ob. Cit. Pag. 23.
* Ibid. Pag. 12.
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del mercantilismo de las grandes companias 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 concesién de una patente, que se le concedera si es el primero en solicitarla para esa
invencion. Y la concesion de la patente significa que aquél a quien ha sido concedida
tiene su explotacién exclusiva durante un plazo determinado, que suele variar segun los
paises. De esta manera: El derecho de patentes tiene por finalidad no sélo
recompensar al inventor, sino ademas y fundamentalmente, conseguir que aumente el

conjunto de conocimientos técnicos-industriales que posee la comunidad”.>?

3.3.2 Promueven el desarrollo industrial

En el campo de la industria farmacéutica, los grandes laboratorios invierten grandes
cantidades de dinero y tiempo para la obtencion de nuevos y mejores medicamentos,
tendientes a aliviar o curar las grandes enfermedades que aquejan al ser humano.
Ejemplo de ello, la hormona del crecimiento, que actualmente se usa en la cura contra
el cancer, o los llamados antirretrovirales, usados en el tratamiento contra el SIDA. Es

innegable que estas invenciones provocan grandes incertidumbres y elevados costos

*2 Chavanne, Albert y Jean Jacques Burst. Derecho de propiedad industrial. Vol. 3. Pag. 23.

66



durante el proceso de investigacion y desarrollo tecnolégico. En esta hipoétesis, los
empresarios sé6lo se decidiran a invertir en la investigaciéon cuando tienen la seguridad
de que si la investigacion tiene éxito, contaran con una adecuada proteccion respecto
del resultado de su esfuerzo. De otro modo la inversion seria desalentada y la
perjudicada no seria otra que la comunidad y el interés publico Cabe destacar la gran
importancia, tanto social como econdmica, de la industria quimico-farmacéutica,
teniendo en cuenta en primer fugar 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.

3.3.3 Confiere una explotacion exclusiva

La obtencién 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 autorizacién
del titular de la misma. Esta prerrogativa que otorga el Estado al inventor debe tener
como limite el interés de la colectividad y el derecho de los paises al desarrollo y a la
independencia econémica. En este sentido los paises en vias de desarrollo han tratado
de obtener las licencias y los permisos de las grandes companias 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
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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 explotacién 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 explotacion industrial y en condiciones de
calidad y precio, representara aumento en la tasa de ganancia. La obtencién 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 de Guatemala,

Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala.

La patente tiene como caracteristica especial las reservas o 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 invencion cuyo privilegio se solicita y se deben escribir con toda
precision y claridad, fijando el objeto y el alcance del derecho exclusivo cuyo monopolio

se pide, refiriéndose solo a los elementos nuevos.,

-
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3.3.4 Favorece la certeza econémica y juridica

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

econdémicos y los legales, los econdmicos son la firmeza y la comercialidad.

A. 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.

B. 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 0 no.

3.4 Limitacion a los derechos en materia de patentes de invencién

No son susceptibles de ser protegidos mediante patentes:

- “Los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quirirgicos para el tratamiento de

personas o animales;

- Una invencién cuya explotacidbn seria contraria al orden publico o a la moral,

entendiéndose que la explotacién no se considerara contraria al orden publico o a la
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moral solamente por razén de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna

disposicion legal o administrativa; vy,

- Una invencion cuya explotacion comercial fuese necesario impedir para preservar la

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

- “Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de
reproducirse, no podra el titular impedir que terceros usen esa entidad como base

inicial para obtener un nuevo material biolégico viable y comercializar el material asi

e

obtenido, salvo que tal obtencion requiera el uso repetido del material patentado.”*

- “Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproduccién o de
multiplicacién, no podra el titular impedir la utilizaciéon del producto obtenido a partir
de la planta o animal protegido para su ulterior reproduccion o multiplicacién por un
agricultor o ganadero, y la comercializacién de ese producto para uso agropecuario
o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia
explotacién de ese agricultor o ganadero y que la reproduccion o multiplicacién se

haga en esa misma explotacion.”*

* Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000. Articulo 92.
i Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000. Articulo 129 cuarto parrafo.
*> Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000. Articulo 129 quinto parrafo.
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La patente no dara el derecho a su titular de impedir:

- “Actos realizados en el ambito privado y con fines ho comerciales;

- Actos realizados exclusivamente con fines de experimentacién respecto al objeto de la

invencion patentada;

- Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o investigacién cientifica o
académica, sin propositos comerciales, respecto al objeto de la investigacion

patentada; vy,

- Actos referidos en el Articulo cinco Ter del Convenio de Paris para la Proteccién de la

Propiedad Industrial.”3®

La patente no dara el derecho de impedir a un tercero realizar negocios mercantiles
respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento
patentado, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en
cualquier pais por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del

titular o econémicamente vinculada a él.

% Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000. Articulo 130.
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Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, la patente no se
extendera al material obtenido por multiplicacién o propagacién del material introducido
en el comercio conforme al primer parrafo, siempre que la multiplicacién o propagacion
sea consecuencia necesaria de la utilizacion del material conforme a los fines para los
cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee

para fines de multiplicacién o propagacion.

“Que la invencion objeto de una patente o de una solicitud de patente en tramite sea
usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o mas

personas de derecho publico o privado designadas al efecto.

Que la invencién objeto de una patente o de una solicitud de patente en tramite quede
abierta a la concesion de una o mas licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad
nacional competente podra conceder tal licencia a quien la solicite, con sujecién a las

condiciones establecidas.”’

%7 Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000. Articulo 134.
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CAPITULO IV

4. Propuesta de reforma del Articulo 126 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto
57-2000 para ampliar el plazo de vigencia de una patente de invenciéon en

Guatemala

Los defensores de las patentes a menudo tratan de negar que éstas constituyan
concesiones monopdlicas, y sostienen que el término “monopolio” estd mal empleado
en este caso. En parte se trata de una cuestibn meramente semantica, aunque no
existe en todo caso ninguna contradiccion o incompatibilidad entre la nocion de “patente
como propiedad” y la de “patente como monopolio,” y en la practica ambas nociones
estan intimamente relacionadas, puesto que el caracter monopdlico de las patentes es
precisamente lo que les confiere valor econémico. Obviamente, como cualquier
privilegio monopélico, las patentes pueden ser muy valiosas para sus propietarios,

aungue eso no es en si razoén suficiente para justificar una concesion de ese tipo.

4.1 Razones para mantener patentadas las invenciones

4.1.1. Una sélida posicion en el mercado y una ventaja competitiva
Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen
comercialmente la invencion patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el

riesgo y la competencia de imitadores.
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4.1.2 Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones
Si su empresa ha invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en I+D, la
proteccién por patente de las invenciones resultantes contribuira a recuperar los gastos

y obtener un mayor rendimiento de las inversiones.

4.1.3 Ingresos adicionales procedentes de la concesion de una licencia sobre la
patente o de su cesidn

Como titular de una patente, puede ceder bajo licencia sus derechos sobre la invencion

a otros a cambio de sumas fijas y/o regalias, a fin de generar ingresos adicionales para

la empresa.

4.1.4 Acceso a la tecnologia mediante la concesion de licencias cruzadas
Si su empresa esta interesada en tecnologia que es propiedad de otros puede utilizar
las patentes de las que es ftitular su propia empresa para negociar acuerdos de

concesion de licencias cruzadas.

4.1.5 Acceso a huevos mercados
La cesion de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos
mercados, que de otro modo serian inaccesibles. Para hacerlo, la invencién debe estar

protegida también en los mercados extranjeros correspondientes.

4.1.6 Reduccion de los riesgc;s de infraccion
Al obtener la proteccion por patente, podra impedir que otros patenten la misma

invencion, y reducira también los riesgos de infringir los derechos de otros al
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comercializar sus productos. Si bien una patente no proporciona por si misma la
“libertad de uso” de la invencién, si impide que otros patenten invenciones similares o
idénticas y proporciona una indicacién de que la invencion que ha patentado es nueva y

significativamente diferente del “estado de la técnica”.

4.1.7 Aumento de la capacidad de obtener financiacion a un tipo de interés
razonable

La titularidad de patentes (o la licencia para utilizar las patentes detentadas por otros)

puede aumentar su capacidad para obtener capital para poner un producto en el

mercado.

4.1.8 Aumenta la capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes
copien o imiten su invencioén protegida

De esta manera, al poseer una patente se evita que facilmente cualquier persona pueda

hacer uso y lucrar con el invento de alguien mas, y si en caso lo hicieran el titular de la

patente tiene todos los derechos legales para tomar medidas en el asunto, segun las

leyes en cada pais.
4.1.9 Dar una imagen positiva a su empresa

Algunas empresas mencionan o0 enumeran sus patentes en los anuncios a fin de

proyectar hacia el publico una imagen innovadora.
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4.2 Exposicion de motivos

Los derechos que confiere una patente no se definen en el documento de patente
propiamente dicho. Dichos derechos se contemplan en la normativa de patentes del
pais en el que se haya concedido la misma. Por lo general, por derechos exclusivos del

titular de la patente se entiende lo siguiente:

- En lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir que
terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de
fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o importacién para esos fines del

producto;

- En lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir que
terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, hagan uso de dicho
procedimiento; y el derecho a impedir que terceros realicen actos de uso, oferta
para la venta, venta o importacion para esos fines de los productos obtenidos

directamente por medio de los procedimientos en cuestion.

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la
explotacién de su propia invencioén, antes bien, de derechos reconocidos en las leyes
para impedir que terceros exploten por medios comerciales su invencién. El titular tiene
la facultad para conceder autorizacién o una licencia a terceros a los fines de la
utilizacion de la invencién sobre la base de condiciones convenidas entre ambas partes.
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Ademas, el titular tiene la facultad de vender su derecho respecto de la invencién a

terceros, que légicamente pasaran a ser los nuevos titulares de la patente.

Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no pueden
ser objeto de explotacién sin consentimiento del titular de las mismas. En esas
excepciones se tienen en cuenta el equilibrio entre los intereses legitimos del titular de
la patente y los intereses del publico en general. En las leyes de patentes se
contemplan casos en los que se puede proceder a la explotacién de una invencion
patentada sin precisarse autorizacién del titular de la misma, por ejemplo, el hecho de
que el gobierno lo utilice en aras del interés publico o sobre la base de una licencia

obligatoria.

Por licencia obligatoria se entiende la autorizacién concedida por las autoridades
gubernamentales a los fines de explotar una invencién en concreto. Esas licencias sélo
se conceden en casos muy especiales, definidos en la Ley, y exclusivamente en la
medida en que la entidad que desee explotar la invencién patentada no pueda obtener
autorizacion del titular de la patente. Las condiciones respecto de la concesién de
licencias obligatorias estan reglamentadas con todo detalle en las leyes que las
contemplan, en el caso de Guatemala las licencias obligatorias estan reguladas en el
Articulo 134 de la Ley de Propiedad Industrial. En contrapartida a la decision de

conceder una licencia obligatoria debe preverse una remuneracion adecuada en favor
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del titular de la patente. Ademas, cabe sefialar que toda decision de licencia obligatoria

puede ser objeto de apelacién.

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de titular de la
patente o propietario de la patente. Una vez concedida la patente con respecto a un
pais concreto, todo tercero que desee comercializar la invencién en ese pais debe
obtener previamente autorizacién del titular de la patente. En principio se considera
ilegal la explotacién de una invencién patentada sin previa autorizacién del titular de la

patente. La proteccién se concede por un plazo limitado, en Guatemala es de 20 afios.

Por lo anterior se considera que asi como el registro de una marca puede renovarse
indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de diez afios. El mismo derecho de
renovar una patente le debe de corresponder al creador de un invento ya que la
proteccién finaliza al tiempo que expira la patente y la invencién pasa a formar parte del
dominio publico, y el titular de la patente deja de tener derechos exclusivos respecto de
la invencién, que pasa a estar a disposicion a los fines de su explotacién comercial por
terceros. Pero esto podria considerarse de alguna manera injusto porque después de
que una persona que tiene el intelecto y las capacidades y habilidades de crear algo
innovador que le corresponde la exclusividad de usar por ser el la persona que lo
invento, no pueda gozar de su invento de manera indefinida algo que nacié de su propio

esfuerzo innovador.
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Es por ello que en el presente capitulo se propone una iniciativa de reforma del Articulo
126 de la Ley de Propiedad Industrial el cual actualmente contiene el plazo de vigencia
de una patente sin dar lugar a la renovacién de la misma al expirar el plazo y en el
presente trabajo se propone el derecho de poder renovar la vigencia de patentes al

vencimiento del plazo estipulado en la ley.

Se propone la reforma de la siguiente manera:

CONSIDERANDO

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

internacionales de los cuales la Republica de Guatemala es parte;

POR TANTO

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

constitucién Politica de la Republica
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DECRETA

Las siguientes:

REFORMAS Y ADICION AL ARTICULO 126 Y 126bis DE LA LEY DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Articulo 1. Se reforma el articulo 126 el cual queda asi:

Articulo 126. Vigencia y renovacion de la patente: la patente de invencion tendra
vigencia por un plazo de veinte afos, contados desde la fecha de presentacion de la
respectiva solicitud de patente. Podra renovarse indefinidamente por periodos iguales y

sucesivos de diez afios, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

Articulo 2. Se modifica el articulo 126bis el cual queda asi:

Articulo 126bis: Plazo de la patente por atrasos no atribuibles al solicitante. Una
vez que la patente ha sido otorgada, su titular puede solicitar que el Registro ajuste el
plazo de la vigencia de la patente establecido en el articulo anterior, si concurre uno de

los casos siguientes no atribuibles al solicitante:
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a) cuando durante el tramite de la solicitud de la patente, el Registro sufra un atraso
injustificado. Para el efecto, existira un atraso injustificado cuando el Registro emita la
patente en un plazo superior a cinco afios, a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente, o en un plazo superior a tres afios a partir de la fecha en que la

parte interesada solicito el examen de fondo, la que sea posterior; o

b) cuando la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad administrativa
correspondiente emita la autorizacion para comercializar el producto dentro de un plazo

superior a tres meses a partir de Ia fecha de presentacion de la solicitud de la patente.

La ampliacién del plazo de la patente debe ser equivalente a la cantidad de tiempo por

el que se excedid el plazo establecido en los parrafos anteriores.

Articulo 3. Se adiciona el articulo 126 ter el cual queda asi:

Articulo 126 ter. Procedimiento de renovaciéon de patente: la renovacion de una
patente debera solicitarse al Registro, dentro del afio anterior a la expiracion de cada
periodo. También podra presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse ademas de la tasa
de renovacion correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia

el Registro mantendra su vigencia plena.
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La solicitud de renovacion debera contener:

a. Nombre del titular y nombre del representante en el pais, en su caso; y

b. Namero de registro e identificacion del invento que la patente ampara.

Con la solicitud de renovacién debera presentarse el documento con que se acredita la
representacién, el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos, si fuere

el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los parrafos anteriores, el Registro asentara la
renovacion sin mas tramite, mediante razon efectuada en la inscripcion de la misma. la
renovacion no sera objeto de examen de fondo ni de publicacién y producira efectos
desde la fecha del ultimo vencimiento, aun cuando la renovacién se hubiese solicitado
dentro del plazo de gracia. Al titular se entregara un certificado que acredite la

renovacion.
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CONCLUSIONES

La propiedad industrial busca proteger los derechos de invencién y comercial,

como garantia a las patentes y marcas, de indole industrial y comercial.

El Estado esta obligado a proteger los derechos intelectuales del autor, por

considerar que son beneficiosos, porque representan un caudal econémico.

La propiedad industrial trae como consecuencia inmediata el derecho exclusivo
sobre la invencién; es decir, la facultad de poder explotar su patente el titular de la
misma, impidiendo de esta forma que terceros no autorizados para ello puedan

ejercer.

La incorporacién de Guatemala al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica,
Estados Unidos de América y Republica Dominicana, fue condicionada no sélo a
varios convenios y tratados; sino a la reforma de la Ley de Propiedad Industrial,
aceptando disposiciones que solamente obligan y con poca ventaja comercial a

favor de los guatemaltecos; resultando favorecido cierto grupo econémico.
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5. La Ley de Propiedad Industrial establece que la vigencia de una patente de
invencion es de veinte afos, pero no da derecho de renovar la patente después de
transcurrido dicho plazo, que solamente para el registro de marcas se puede
renovar para lo cual se tiene que considerar que también la patente de invencion se

pueda renovar como un derecho inherente a la persona que crea una invencion.
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QU :A.u:.:,'-.‘

RECOMENDACIONES

1. Es importante destacar la relevancia que tiene para el Estado, la proteccion de la
propiedad industrial, puesto que reconoce y protege la propiedad intelectual sobre
obras cientificas, literarias y artisticas, invenciones, innovaciones, patentes, marcas,
lemas y denominaciones, de acuerdo con las excepciones y condiciones que la ley
establece, conjuntamente con los tratados internacionales firmados por Guatemala

con otros paises en relacién a esta materia.

2. Si existen personas capaces de crear novedosas invenciones, el Estado debe velar
que esos derechos se sigan protegiendo; y, asi, incentivar a mas inventores y de esa

manera se beneficia econdmicamente, tanto el Estado como el inventor.

3. Es de gran importancia que la persona que invente, solicite la patente respectiva;
para evitar que terceros se beneficien de su creacion, y como titular de la patente,

poder ejercer las acciones a que haya lugar, en caso que asi fuera necesario.

4. Para que Guatemala salga de las condiciones impuestas por la comunidad
internacional en materia de comercio, debe fortalecer el Estado de derecho,
impulsando  politicas de desarrollo comercial sostenible interno, que lo hagan

depender menos de los paises que controlan la Organizacion Mundial del Comercio.
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5. Como se establecié claramente en este trabajo, se sugiere reformar el Articulo
126 de la Ley de Propiedad Industrial, y asi permitir que los inventores tengan
derecho de seguir teniendo la exclusividad de sus patentes por el esfuerzo y la
capacidad de lograr un invento, que les pertenece y evitar que un tercero
se beneficie econémicamente con la explotacion de un invento que es

atribuible a la persona que en realidad lo creo.
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