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Guatemala, 16 de agosto
iy

de 2013

B

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
Presente

Doctor Bonerge Amilcar Mejia Orellana:

De conformidad con la resolucién de fecha cinco de junio del afio dos mil trece, emitida
por la unidad a su cargo, y por medio de la cual fui nombrado asesor de la Bachiller
Ana Luisa Gatica Palacios, quien se identifica con carné numero 200921624, en la
elaboracion de su trabajo de tesis de grado intitulado “Analisis juridico de la
trascendencia nacional de la importacion paralela de medicamentos, como
mecanismo estatal para mejorar el acceso a la salud, frente al derecho de
-invencion en Guatemala”, procedo a otorgarle el presente dictamen. Motivo por el
cual realizo las siguientes observaciones:

a) El contenido cientifico y técnico del trabajo de tesis realizado por la estudiante
expone el tema de la importacion paralela de medicamentos, como mecanismo estatal
para mejorar el acceso a la salud, y la controversia que ello genera entre el derecho
de invencién y el derecho a la salud, dentro del Estado de Guatemala. Para lo cual se
desarrollan cuatro capitulos.

b) Los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigacion corresponden
con las enumeradas en el plan de tesis. La Bachiller empleé adecuadamente el
analisis doctrinario y legislativo para realizar el examen juridico relativo a la relevancia-
de las importaciones paralelas de medicamentos en Guatemala y el conflicto de
derechos que ello genera, por el agotamiento de los derechos que posee el titular de
la marca. Lo que implica que se cumpla la prevalencia de la salud y del interés
colectivo como derechos humanos regulados en nuestra Constitucién Politica de la
Republica de Guatemala.

c) Respecto de la redaccion, se considera que la misma es acorde a los fines de la
tesis de grado que se presenta, haciendo uso de los términos juridicos adecuados, asi
como de la correcta organizacion de los capitulos y subtitulos desarrollados,
facilitando la comprensién sobre la doctrina del control de convencionalidad, asi como
de la procedente y necesaria aplicacion por parte del Estado de Guatemala.

21 calle 11-60 zoma 1, ciudad de Guatemala, departamento de
Guatemala. Telé&fono: 2503-3200
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d) El aporte cientifico de la Bachiller resulta vital para.el fortalecimiento de la creacion,
estudio y aplicacion del Derecho en Guatemala cumpliendo con el deber universitario

de promover la investigacion cientifica la cual se ha realizado mediante los
procedimientos adecuados.

e) Como producto del andlisis realizado, se considera que las conclusiones y
recomendaciones realizadas al tema tratado, se ajustan a los requerimientos del
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico. Asi mismo se observa que las
mismas son claras y concisas, coherentes con el trabajo desarrollado, de modo que
logran presentar los méas esenciales descubrimientos y aportes respecto del tema en
cuestion.

f) Para la realizacion de la tesis que se presenta, se consultdé las fuentes
bibliograficas adecuadas, lo cual permitié que las afirmaciones cientificas presentadas
a lo largo del trabajo tuviesen el fundamento argumentativo suficiente, fortaleciendo la
tesis presentada por la estudiante. '

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se considera salvo mejor opinion técnica en
contrario, que la tesis presentada por la autora cumple con los requisitos cientificos,
técnicos y normativos, por lo que procedo a dictar el presente dictamen favorable, por
lo que es procedente nombrar al revisor respectivo.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

o

Gino Alessandro Ponce Varges
ABOGADO Y HOTARIO

21 callg 11-60 zona 1, ciudad de Guatemala, departamento de
Guatemala. Teléfono: 2503-3200
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 02 de septiembre de 2013.

Atentamente, pase a el LICENCIADO RAFAEL GODINEZ BOLANOS, para que proceda a
revisar el trabajo de tesis de la estudiante ANA LUISA GATICA PALACIOS, intitulado:
"ANALISIS JURIDICO DE LA TRASCENDENCIA NACIONAL DE LA IMPORTACION
PARALELA DE MEDICAMENTOS, COMO MECANISMO ESTATAL PARA MEJORAR EL
ACCESO A LA SALUD, FRENTE AL DERECHO 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 Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del 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 investigacién utilizadas, la
redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucién cientifica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones v la bibliografia utilizada, si aprueban o desaprueban el
trabajo de investigacion y otras conSIderaclones gue estimen perti

DR. BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA
JEFE DH LA UNIDAD ASESORIA [JE TESIS

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyr.

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Edificio S-7, Ciudad Universitaria Zona 12 - Guatemala, Guatemala
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RAFAEL GODINEZ BOLANOS
ABOGADO Y NOTARIO
PISO 6° OFICINA 62 EDIFICIO EJECUTIVO
AVENIDA 7°. 15-13 ZONA 1, 01001
rafaelgodinezbolanos@gmail.com
CIUDAD DE GUATEMALA
Q

Guatemala, 15 de enero de 2014.

Doctor

Bonerge Amilcar Mejfa Orellana,

Jefe de la Unidad de Asesorfa de Tesis
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ciudad Universitaria.

Doctor Mejfa Orellana:
Respetuosamente me refiero a la providencia de la Unidad a su digno cargo, de fecha dos
de septiembre de dos mil trece, en donde me designa para revisar el trabajo de tesis
intitulado "ANALISIS JURIDICO DE LA TRASCENDENCIA NACIONAL DE LA IMPORTACION
PARALELA DE MEDICAMENTOS, COMO MECANISMO ESTATAL PARA MEJORAR EL ACCESO
A LA SALUD, FRENTE AL DERECHO DE INVENCION EN GUATEMALA”, presentado por la
estudiante ANA LUISA GATICA PALACIOS, con el objeto de agradecer el honor e informar
del cumplimiento de mi designacién al rendir dictamen en los términos siguientes:

1) Antes de referirme al tema de fondo, efectué la revisién acostumbrada en el tesario de fa
Facultad y comprobé que no aparece ninguna tesis de licenciatura, que desarrolle este
aspecto del campo juridico guatemalteco.

11) Como resultado de la revisién del trabajo, estoy totalmente de acuerdo con el Asesor de
Tesis, Licenciado Gino Alessandro Ponce Vargas; y al concluir mi funcién, salvo mejor
opinién técnica en contrario, considero que se cumple suficientemente con los requisitos
sefialados en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Piblico, pues se utilizé la metodologfa y
las técnicas de investigacién adecuadas, se analiz6 legislacién nacional, internacional y
comparada. La bibliograffa utilizada es adecuada y suficiente. Las conclusiones y
recomendaciones son coherentes y consecuentes con el contenido de la tesis.

IIl) En apoyo a mis aseveraciones, le comento que la base cientffica de la tesis no es
exclusivamente jurfdica porque al desarrollar la investigacién y debido a la naturaleza del
tema, resulté ineludible abordar aspectos de comercio tanto local como internacional,
objeto de un drea del conocimiento fuera de lo esencialmente juridico.
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RAFAEL GODINEZ BOLANOS
ABOGADO Y NOTARIO
PISO 6° OFICINA 62 EDIFICIO EJECUTIVO
AVENIDA 7, 15-13 ZONA1, 01001
rafaelgodinezbolanos@gmail.com
CIUDAD DE GUATEMALA

Q

Una vez acreditada la validez de la propuesta desde el punto de vista del comercio, se hace
el abordaje juridico a partir de la investigacién de la respuesta legal local e internacional,
ante el requerimiento médico, social y cientifico para el uso de medicamentos mediante la
importacién paralela, que apoyen el ejercicio del derecho a la salud y por lo tanto la
facilitacién del acceso de la poblacién con menos recursos econémicos, en los hospitales
estatales.

Esta deberfa ser considerada como decisién humanitaria y obligatoria de todo Estado
constitucionalmente garante de la salud de sus habitantes.

1) Consecuente con lo aseverado, también puedo afirmar que la tesis se ha construido
sobre bases metodolégicas y técnicas propias de la teorfa de la investigacién juridica y
social, porque fundamentada -como apunté- en las propias metodologfas y técnicas
cientfficas de otras dreas del conocimiento, analiza los requisitos y procesos legales
relacionados para que la propuesta resulte vélida desde el punto de vista técnico juridico, y
en consecuencia, quede resuelta la colisién legal entre el derecho a la salud y el derecho a
la propiedad intelectual.

Asf, la importacién paralela de medicamentos resulta en una alternativa viable, justa, legal,
econdmica y protectora del mayor bien jurfdico tutelado como lo es, en este caso, la salud
de la poblacién.

Iv)

Los andlisis jurfdicos le permiten a la Ponente mediante la induccién, plantear sus
propuestas y organizar en forma juridicamente Iégica, la presentacién de su trabajo. La
redaccién es clara y sencillay sigue ese orden légico que exige la temdtica abordada.

También aparecen las citas bibliogréficas que reconocen las fuentes consultadas. La
bibliograffa es suficiente al igual que las fuentes legislativas citadas que le sirven de base
para la construccién de la tesis.

V) Las conclusiones y recomendaciones son acordes con el andlisis presente en el cuerpo
de la tesis; reflejan clara y coincidentemente la pertinencia de la propuesta contenida en la
hipétesis, porlo que tanto el fondo como la forma del trabajo de tesis no son otra cosa que
lo que sefiala el titulo.
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V1) Finalmente y fundamentado en la exposicién razonada del resultado de la revisién que
se me encomendd, concluyo que esta tesis es un trabajo serio y cientifico que merece el
apoyo necesario para que sea conocido por las autoridades relacionadas con esta
problemdtica, como un aporte de nuestra Universidad en cumplimiento de sus fines.

En lo personal, considero que un tema como este que necesariamente genera polémica,
sobre todo en un medio social como el nuestro invadido por el interés econémico tan libre
como desmedido, es sumamente valioso.

Ese valor ademds de ser cientifico, también reside en la seguridad de la Ponente para
abordarlo con una acertada postura que se puede resumir en la necesidad tan actual, de
darle interpretacién a los derechos humanos a favor de la mayorfa, sin ningtn desperdicio,
sin explotaciones laborales aberrantes contra una poblacién sin educacién y sin acceso real
a las fuentes de riqueza. Con su evidente y bien fundada preparacién juridica, Ana Luisa
propone el didlogo, el consenso y acuerdos. Personalmente considero que, cuando fallan
esos medios el Estado debe imponerse, pues el cuidado y garantfa de la salud de los
habitantes es uno de sus fines y por lo tanto, una de sus razones para existir como
institucion politica, social, cultural, filoséfica y juridica.

Ademés hay que reflexionar que la existencia de poblacién sana, es un medio valioso para
quienes necesitan de su mano de obra y como valor extendido, se reduce el clamory la
protesta social.

Con base en lo anterior como revisor, opino favorablemente para que se autorice la
impresién de la tesis intitulada: "ANALISIS JURIDICO DE LA TRASCENDENCIA NACIONAL DE
LA IMPORTACION PARALELA DE MEDICAMENTOS, COMO MECANISMO ESTATAL PARA
MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD, FRENTE AL DERECHO DE INVENCION EN GUATEMALA”,
presentada por la estudiante ANA LUISA GATICA PALACIOS, para que sea discutida y
defendida en su examen publico de graduaci6n profesional.
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USAC

TRICENTENARIA

Universidad de San Carlos de Guatemala

D.ECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 13 de
marzo de 2014.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de la
estudiante  ANA LUISA GATICA PALACIOS, titulado ANALISIS JURIDICO DE LA
TRASCENDENCIA NACIONAL DE LA IMPORTACION PARALELA DE MEDICAMENTOS,
COMO MECANISMO ESTATAL PARA MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD, FRENTE AL
DERECHO DE [NVEN_CION EN GUATEMALA. Articulos: 31, 3.3 y 34 del Normativo para la
Elaboracion:de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General

Publico.

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

El Estado de Guatemala tiene la obligacion constitucional de velar por la salud vy
asistencia social de todos sus habitantes; asimismo, ha adquirido compromisos
internacionales en pro del bienestar integral de la persona, incluyendo el derecho a la
salud. Pese a lo anterior, en Guatemala las personas aun mueren por enfermedades
posibles de prevenir, lo que se debe a la pobreza que aqueja a la mayoria de la
poblacion y al Estado.

La hipétesis que dio vida a la investigacion y se comprobé fue la siguiente: La causa de
la colision existente entre el derecho universal a la salud y los derechos de patente es la
pobreza; de la que deriva la escasez de medicina preventiva y curativa en Guatemala.
Teniendo lo anterior como consecuencia la necesidad, por parte del Estado, de
implementar las politicas publicas que contribuyan a brindar acceso a la salud para la
poblacion. La implementacién de la importacién paralela de medicamentos en el pais, no
vulnera los derechos de patente, puesto que el titular de la misma agota su derecho al
poner en la corriente comercial su producto. Los bienes juridicos tutelados en mencién
tienen jerarquia y, la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, protege por

sobre todo, la vida e integridad de sus habitantes, 1o que necesariamente incluye a la
salud.

De acuerdo a lo anterior, los objetivos se lograron al establecer la preponderancia del
derecho a la salud sobre el derecho de patente; la necesidad y licitud de las
importaciones paralelas de medicamentos para el Estado de Guatemala, como
mecanismo para propiciar el acceso a la salud, en cumplimiento del mandato
constitucional regulado en el Articulo 94 de ia Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala y; conciliar la practica de importacion paralela de medicamentos, con el
respeto a los derechos que confieren las patentes de invencién, en pro del respeto al
derecho a la salud.
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Dentro de los métodos utilizados en la presente investigacion se encuentran: el
deductivo, analitico, sintético y juridico, mismos que permitieron realizar un estudio
profundo sobre la tematica planteada, partiendo de los aspectos de la realidad nacional
hacia el ambito juridico y humano de la misma, descomponiendo y reconstruyendo cada
una de las aristas que componen el presente analisis juridico. Asimismo, las técnicas de
investigacién empleadas fueron la bibliografica y documental, siendo fundamentales

para el desarrollo del presente escrito.

La tesis quedd contenida en cuatro capitulos, mismos que se desarrollan de la siguiente
manera: en el primero, se esboza lo relativo a la propiedad intelectual, haciendo énfasis
en la propiedad industrial; en el segundo, se profundiza sobre las invenciones, las
patentes y los derechos que éstas brindan a sus titulares, asi como las limitaciones que
existen en cuanto a estos; en el tercero se despliega el tema de la importacion paralela,
mismo que es la piedra angular de este analisis; por ultimo, el capitulo cuarto contiene el
planteamiento que da origen a la presente investigacion, siendo ésta la importacion de
medicamentos, como mecanismo estatal para mejorar el acceso a la salud, frente al
derecho de invencion en Guatemala.

(i)
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CAPITULO |

1. La propiedad intelectual

La propiedad intelectual, en un sentido amplio (lato sensu), es la disciplina juridica que
tiene por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de
contenido creador, asi como de sus actividades afines o conexas. Este concepto en
sentido estricto (stricto sensu), permite incluir en el bien juridico tutelado, a bienes
incorpéreos de diferente naturaleza: industriales, comerciales, técnicos, artisticos,

cientificos vy literarios.

Respecto del termino propiedad intelectual, pueden suscitarse controversias en cuanto
sus alcances, es por ello que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; establece que bajo esa
denominacion se comprende a los derechos de autor y los derecho conexos, asi como a
los derechos sobre las marcas de fabricacibn o de comercio, las indagaciones
geograficas, los dibujos y modelos industriales, las invenciones y los esquemas de

trazado de los circuitos integrados, y la proteccién de la informacién no divulgada.

“La propiedad intelectual se compone primero, de ideas, invenciones y expresion

creativa. Es esencialmente, el resultado de la actividad privada. Segundo, de la
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disposicion publica de otorgar el caracter de propiedad a esas invenciones y

expresiones”.’

“Este tipo de propiedad hace referencia al conocimiento y la informacion que forman
parte de los inventos, las creaciones € incluso los signos y las palabras. Su funcion
especifica es convertirlos legalmente en bienes privados intangibles y transables en el

mercado, por un periodo determinado de tiempo y con ciertas restricciones”.2

1.1. Antecedentes histdricos

“La cuna del nacimiento de la propiedad intelectual es Europa, puesto que en ltalia
surge el sistema de propiedad intelectual. Lo anterior debido a que e! primer esfuerzo
por proteger las invenciones mediante patentes, tiene cabida en la ley de Venecia del 19
de marzo de 1474; en la que se crea la figura de la patente, misma que otorgaba

derecho exclusivo de explotacién de la invencion, a su titular.

Respecto de los derechos de autor, es en 1440, gracias a la invencion de la imprenta,

por parte de Johannes Gutenberg, que se realiza la primera sistematizacion de dichos

derechos.

' Diaz, Alvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad industrial después de los Tratados de Libre
Comercio. Pag. 15.

2 Sherwood, Robert M. Propiedad intelectual y desarrolio econémico. Pag. 23.
2
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En 1592, Galileo Galilei solicita proteccion para usar en forma exclusiva, una maquina
para elevar agua y regar la tierra, argumentando que la misma le habia requerido gran
trabajo y una fuerte inversiéon econémica, de modo que no queria que fuera propiedad

comun”.?

“‘En Inglaterra, en 1623, una corporacion de cuchilleros encargados de supervisar el
empleo de marcas e indicaciones de la region de Hallamshire y alrededores, vigilaba
que solamente los productores de cuchilios de ese lugar usaran dicha denominaciéon
para identificarlos. Un afio después, en 1624, en Inglaterra, se establece el Estatuto de

Monopolios que habria de restringir los privilegios al primer y verdadero invento”.*

La industrializacidn es la responsable de que los paises del mundo den inicio a la labor
de legislar sobre la propiedad intelectual. En 1883, se lleva a cabo la Convencion
Mundial para la Proteccion de las Invenciones a través de la nueva institucion juridica
denominada propiedad industrial. Como producto de dicha reunidén surge el primer
tratado en la materia, siendo éste el Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial.

El objetivo que persigue la propiedad intelectual es el de reconocer y retribuir la
titularidad de las invenciones y obras creativas, de modo que éstas se promuevan y

contribuyan al mismo tiempo, con el crecimiento econdmico en general.

3 Amigo Castafieda, Jorge et. al.. Propiedad intelectual: Temas relevantes en el escenario
internacional. Pag. 82.
* Ibid. Pag. 83.
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1.2. Fundamento constitucional e

El Articulo 42 de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala, establece
literalmente que: “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares

de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad

con la ley y los tratados internacionales”.

1.3. Importancia

La propiedad intelectual es el resultado de una creacion de la mente humana, lo que
significa que por parte del creador, existe un esfuerzo mental y econémico, que merece
ser reconocido. Ademas de lo mencionado, en la mayoria de casos, las invenciones

tienden a beneficiar a la sociedad, traduciéndose en parte vital del desarrollo tecnolégico

y econdmico.

La importancia de la proteccidon de la propiedad intelectual radica en motivar y retribuir el
trabajo creador y proteger las inversiones en el desarrollo de nueva tecnologia, para

generar financiamiento de las actividades de investigacién y desarrollo.


Ludwing Godinez
Text Box


7,

O
QQ

[

[3

UiT2p o

N E

s
S

ar,

e

1.4. Clasificacion bipartita de los derechos intelectuales

Los derechos que confiere la propiedad intelectual se dividen en dos grandes ramas:

propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos.

1.4.1. Propiedad industrial

Bajo esta denominacién se incluyen, no solamente las invenciones, dibujos y modelos
industriales, sino también las marcas de fabrica y los lemas o denominaciones
comerciales, marcas, nombres comerciales, expresiones o sefales de publicidad, entre
otros. Toda esta actividad, afecta el ambito empresarial, por lo que se afirma que la
propiedad industrial, como area de la propiedad intelectual, tiene aplicacién en el campo

del comercio y de la industria.’

1.4.2. Derechos de autor y derechos conexos

Estos comprenden todo lo relacionado con la proteccidén de los derechos de los autores
de obras literarias, cientificas y artisticas, derivados de la creacién de dichas obras;
verbigracia: libros, novelas, revistas, enciclopedias, textos cientificos, cuentos y demas
obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordenador,

peliculas cinematograficas, entre otras; asi como todo lo relacionado con la proteccion

*Ibid. Pag. 6.
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de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de

fonogramas; y de los organismos de radiodifusién, relacionados con los anteriores.®

1.5. Relacion entre el derecho de invencion y el derecho de autor

Ambos pertenecen a la esfera de la propiedad privada, especificamente de la propiedad

intelectual; debido a ello es preciso delimitar los aspectos similares que poseen y los

que los diferencian.

1.5.1. Semejanzas

La esencia de la proteccidn de estos derechos, esta constituida por una aportacion

creadora; es decir, un producto del intelecto humano.

Dicha produccion original debe tener elementos de particularidad o singularidad,

aunque bajo opticas diferentes.

Existe similitud en ambas disciplinas en cuanto al derecho del creador de ser

reconocido como tal en la invencidén o en la obra.

® Ramirez, Daniel. Introduccién a la propiedad intelectual. Pag. 9.
6
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- El derecho sobre la obra o invencién se convierte en derecho subjetivo, de efectos
frente a todos (erga omnes); reconociendo al titular la facultad exclusiva de

explotacion.

1.5.2. Diferencias

- En el derecho de invencién, la creacion ingeniosa aprovecha o modifica las fuerzas
de la naturaleza, con el objeto de resolver complicaciones técnicas. Para los modelos
industriales no aplica lo anterior, debido a que el ingenio que se utiliza para su
creacion consiste en la facilidad de uso o la presentaciéon de determinadas cosas;
mientras que el objeto del derecho de autor se encuentra en la forma de expresion

formal de una creacioén cientifica, artistica o literaria.

- Para el inventor, la proteccidén reconoce el contenido de la produccién singular, al
tiempo que en el derecho de autor la garantia se dirige a la forma de expresion. Sin
embargo, debe decirse que el derecho industrial no protege el simple nacimiento de
la idea, puesto que la misma debera ser exteriorizada de manera concreta, dicha
manifestacion se realizara a través de una solucién técnica determinada a una
probleméticé especifica. Debido a lo anterior, la patentabilidad de una invencion,

exige la presentacion de una memoria descriptiva de la invencion.
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En relacién con la utilizacion, la invencién tiene una finalidad practica o utilitaria,
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efecto de satisfacer necesidades humanas, razén por la cual sélo son patentables
aquellas invenciones que reunan el requisito de la industriabilidad; mientras que la
obra tiene como objetivo el uso o el disfrute intelectual o espiritual, de una forma de
expresion artistica, literaria o cientifica, lo que no impide que, de su contenido

puedan aprovecharse ideas para la solucion de problemas técnicos.

El derecho de invencion supone, por una parte, la novedad, condicion objetiva de
patentabilidad, de manera que la invencibn no puede haber sido conocida
publicamente con antelacién en forma suficiente, pues si falta esa novedad, podra
haber invencién pero no patente; y por la otra, la altura inventiva, de manera que la
invencion debe superar el estado de la técnica; en el derecho de autor, por el
contrario, equivale a individualidad; es decir, que la obra, por su forma de expresién,

tenga elementos suficientes que la distingan de otras del mismo género.

En cuanto al contenido de los derechos, los de autor y conexos tienen una mayor
amplitud en el ambito de la autoria que en el de invencion, ello se debe a que, a
pesar de que, en ambos existe un vinculo entre el sujeto creador y su creacién o
invencién, la finalidad utilitaria de la invencién provoca que en el derecho positivo se
le conceda menos relevancia a otras facultades de orden extrapatrimonial distintas
de la concepcidn; lo que no indica o significa que se nieguen otras vinculaciones

morales que pueda tener el creador con el objeto de su invencion.
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que existe mayor reconocimiento de los ~
derechos morales en los derechos de autor y conexos; la razén de ello es que se
trata de creaciones espirituales, en las que la tutela no se encamina a la solucién de
problematicas practicas o técnicas, sino a formas de expresion cientifica, artistica o
literaria, que por lo general, reflejan una manera personal de pensar o de sentir;
cobran especial relevancia aspectos como el decoro de la obra y la reputacion del
autor, razén por la cual se reconocen expresamente otros derechos morales,
diferentes de la paternidad, como el de divulgacién, integridad y, en muchas

legislaciones, el de arrepentimiento o de retiro de la obra del comercio.

Respecto del ambito patrimonial, tanto los derechos de propiedad industrial como los
de autor y conexos, reconocen el derecho exclusivo de explotacion por parte del
creador de la obra o invencion. Lo anterior, involucra la potestad de autorizar o
prohibir el uso de la creacién. Pese a lo mencionado, en el caso de las invenciones,
debido a sus aplicaciones para la resoluciéon de problemas practicos o técnicos, el
alcance de los derechos que se tengan sobre las patentes, encuentra mas
limitaciones que los derechos de autor y conexos. Dicha limitacién se da debido al
contenido de los derechos industriales, puesto que estos consisten en no permitir
que personas no autorizadas utilicen la invencién mediante modalidades particulares;
especificamente a través de la imitacion, copia, duplicacibn o fabricacion de la
invencion. Por otra parte, en los derechos de autor, se protegen derechos exclusivos

de consentir o no, la utilizacién de la obra, por cualquier medio.
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Respecto de la duracién, en el derecho de invencién se considera conveniente que\rgﬁﬁ/
el plazo de proteccidn no sea mayor del necesario para estimular y promover las
invenciones que demanden el desarrolio de nuevos inventos. Debido a lo anterior, el
lapso de proteccion es por lo general de 20 afos. En Guatemala, segun el Articulo
126 de la Ley de Propiedad Industrial: “La patente de invencién tendra vigencia por
un plazo de 20 afos, contando desde la fecha de presentacién de la respectiva

solicitud de patente”.

Por otro lado, debido a que se entiende que los derechos de autor; es decir, la
proteccion del derecho exclusivo de explotar las obras, no influyen en ninguna
medida en el desarrollo cultural ni en el costo de los bienes intelectuales, el tiempo
de proteccion es mayor e indefinido a la vida del creador de la obra; pues conforme
al Articulo 7.1. del Convenio de Berna, no debe ser inferior a la vida del autor mas 50
anos después de su muerte, salvo en el caso de las obras de arte aplicado y las
fotografias en que la tutela minima puede s.er de 25 anos desde la realizacion de

tales obras.

Respecto del titulo de otorgamiento del derecho, debe decirse que es veridico que el
hecho de la obtencidn de la patente no implica necesariamente ser el creador del
invento; es decir, que la patente no es la esencia del derecho de invencién, dicha
esencia es la invencibn misma. De hecho, si no existieran las formalidades

registrales, deberia aseverarse que el derecho de invencién existe desde el

10
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momento de creacion del invento; es decir, que tales derechos son anteriores a |\a\“'*

existencia u otorgamiento de la patente.

Sin embargo, en pro de proteger contra terceros las invenciones, el derecho positivo
reconoce en la patente una formalidad de solemnidad (ad solemnitatem); necesaria
para que se haga valer el derecho exclusivo de explotacién frente a terceros. Por
otro lado, en el ambito de los derechos de autor, la proteccidén sobre las obras se da
por el solo hecho de la creacidon de las mismas; de modo que el disfrute,
reconocimiento y ejercicio de dichos derechos no se sujeta al cumplimiento de

formalidades ni solemnidades.

Dependiendo de la legislacion de que se trate, la patente de invencion puede
encontrarse subordinada a un sistema de caducidad; lo que supone que si en un
tiempo o plazo determinado la invencidn no es explotada, muere la proteccion
brindada. Por el contrario, las obras literarias, artisticas o cientificas no se
encuentran sujetas a ningun plazo; lo que significa que disfrutan de garantia o

proteccion indefinida, independientemente de que las obras protegidas se divulguen

o persistan inéditas.
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1.6. Registro de la Propiedad Intelectual T

El Articulo 90 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que: “El
Registro de la Propiedad Intelectual, es la dependencia administrativa del Ministerio de

Economia, responsable de la inscripcién y registro de los derechos en materia de

propiedad intelectual...”.

El registro es publico y todos los libros y expedientes a su cargo, pueden ser
consultados en sus oficinas por cualquier persona, pudiendo obtener fotocopias o
certificaciones, con excepciéon de la documentacion relativa a solicitudes de patente y de
registro de disefos industriales, que esté reservada hasta que transcurran los plazos

establecidos por la ley.

1.6.1. Organizacion

Con relacién a su organizacion, el citado reglamento establece que dicho registro, estara
a cargo de un registrador, quien sera asistido en el cumplimiento de sus funciones

sustantivas por uno o mas subregistradores, quienes actuardn por delegacién del

primero.

Los funcionarios mencionados deben ser abogados y notarios, colegiados activos,

guatemaltecos de origen y tener por lo menos, cinco afnos de ejercicio profesional.

12
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El registro en mencidén, debe contar ademas con un secretario general, que puede

AN
b

ocuparse del departamento administrativo. Asimismo, el Articulo 91 del mismo cuerpo
normativo, establece que la entidad en mencidén, se organiza en los departamentos
siguientes:

- Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos;

- Departamento de Patentes y Disefos Industriales;

- Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y

- Departamento Administrativo.

1.6.2. Control de documentos e inscripciones

De acuerdo al Articulo 4 del Reglamento de la Ley de Propiedad Ind“L]striaI, en el
Registro de la Propiedad Intelectual, se llevarda y mantendra constancia de los
documentos e inscripciones siguientes:

- “Presentacion de solicitudes;

- Registro de marcas;

13
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Registro de nombres comerciales y emblemas;

Registro de expresiones o sefales de publicidad;

Registro de denominaciones de origen;

Registro de patentes de invencion;

Registro de patentes de modelos de utilidad;

Registro de disefios industriales;

Gravamenes sobre derechos inscritos;

Gestores oficiosos y fianzas; y

Cualquier otro que el Registrador estime necesario’

14
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1.7. La propiedad industrial

‘La propiedad industrial es un tipo especial de propiedad que los empresarios,

comerciantes e industriales ejercen sobre ciertos bienes inmateriales para competir

licitamente en el mercado”.’

1.7.1. Elementos

La propiedad industrial se conforma por los siguientes elementos:

-  Nombre comercial

El Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que: “Es un signo denominativo
o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, o un establecimiento
mercantil o a una entidad”. Su funcién principal es identificar y distinguir de otra, a una
empresa mercantil, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

- Marca

El articulo mencionado establece que la marca es: “Todo signo denominativo, figurativo,

mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos

” Corredor Beltran, Diego E. Delitos contra la propiedad industrial. Pag. 20.
15
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o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o juridica, de los™ "

de otra y que pueda ser objeto de una representacion grafica”.

De manera sencilla, puede decirse que es todo signo susceptible de representacion

grafica, cuya utilidad sea la de distinguir en el mercado productos o servicios de una

empresa, de los de otras.

- Expresiones o senales de publicidad

E! mismo articulo regula que es. “Toda leyenda, anuncio, frase, combinacion de
palabras, disefio, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original o

caracteristico, que se emplee con el fin de atraer la atencion de los consumidores o

usuarios, sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos

mercantiles”.

Su finalidad es atraer al publico hacia determinados productos o servicios, o hacia

determinadas empresas o establecimientos.

- Secretos empresariales

Continuando con el citado articulo, debe entenderse que secreto empresarial

comprende: “cualquier informacion no divulgada que una persona individual o juridica

16


Ludwing Godinez
Text Box


servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”.

Debe concebirse entonces, por secreto empresarial, toda informacion que se encuentre
legitimamente bajo el control de un comerciante; debido a que no es conocida por la

generalidad.

La importancia de la informacion radica en su no divulgacion o generalizacion, puesto
que ello permite que solo el comerciante que la controla, o las personas o entidades que
él expresamente autorice, puedan aprovecharla legitimamente. Si dicha informacién se
divuigara, haciéndola accesible a la colectividad, podria utilizarse para copiar o imitar la
fabricacién de bienes o la prestacidon de servicios. Lo anterior tendria un impacto
econdmico completamente negativo para el comerciante; toda vez que perderia la

particularidad de sus bienes o servicios y la exclusividad de uso, saliendo por lo tanto de

su control.

- Invenciones

La legislacion guatemalteca en el articulo senalado; estatuye que debe comprenderse
gue invencidon es: “Toda creacidon 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”.
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“Para que esa creacion humana sea protegida debe contarse con una patente, misma

que el Estado debe otorgar luego del cumplimiento de ciertos requisitos”.?

Debe resaltarse que dicho proceso de transformacién de la materia o energia, con la
actividad intelectual del hombre, crea nuevos procedimientos y productos, los cuales
precisamente, por ser nuevas creaciones tienen importancia econémica relevante, por

ello son objeto de patentabilidad; de lo contrario serian Gnicamente, descubrimientos.

- Modelos de utilidad

Segun el Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende que un modelo de
utilidad es: “Toda mejora o innovacion en la forma, configuracion o disposicion de
elementos de algun objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algun efecto

técnico en su fabricacion, funcionamiento o uso”.

El Articulo 144 de la Ley de Propiedad Industrial, establece en su ultimo parrafo que:
“Entre otros, se consideraran modelos de utilidad, los utensilios, objetos, aparatos,
instrumentos, herramientas y dispositivos, asi como las partes de los mismos que como
resultado de una modificacién en su disposicion, configuracién, estructura o forma,

presenten una funcién diferente, respecto de las partes que integran o ventajas en

cuanto a su utilidad”.

® Ramirez, Daniel. Ob. Cit. Pag. 63.
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De lo anterior puede decirse que, son modelos de utilidad, los objetos o partes de ellos
que, sin llegar a ser invenciones, por no llenar los requisitos de patentabilidad (de los
que se profundizara en el siguiente capitulo); son creados por el ser humano para

resolver o facilitar la solucién de problemas practicos.

- Disenos industriales

Estos comprenden tanto a los dibujos industriales como a los modelos industriales,

mismos que provocan que un producto sea mas atractivo para el publico; en

consecuencia, contribuyen a aumentar su valor comercial, asi como su comercialidad.

a) Dibujos industriales

El Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, estipula que los dibujos industriales

deben entenderse como: “Toda combinacion de figuras, lineas o colores, que se

incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentacion y que le den

una apariencia particular y propia”.

b) Modelos industriales

A diferencia de los anteriores, el mismo articulo establece que los modelos industriales

deben comprenderse como: “Toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrén, para
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la fabricacion de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga

fines funcionales técnicos”.

Es importante aclarar que una forma tridimensional es un objeto que tiene tres

dimensiones: largo, ancho y fondo.

- Indicaciones geograficas

Comprende tanto a las indicaciones de procedencia, como a las denominaciones de
origen. Estas son de utilidad para identificar el origen de los productos y servicios v,

contribuir al prestigio de los productos a los que son aplicables.

a) Indicaciones de procedencia

Se refiere a cualquier denominacién, expresion o signo que indica directa o

indirectamente que un producto o servicio procede de un pais, region o lugar concreto.

b) Denominaciones de origen

Por su parte, una denominacion de origen es el nombre geografico de un pais, regiéon o
lugar concreto que sirve para designar un producto originario de él, cuyas cualidades y
caracteristicas se deben exclusiva y esencialmente al medio ambiente geografico, con

inclusidon de factores naturales y humanos.
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- Nombres de dominio

Debido a que las direcciones numéricas son dificiles de memorizar, se ha creado el
Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System -DNS-). De acuerdo con este
método, las direcciones de las computadoras estan formadas por una sucesién de
palabras, también separadas por puntos, cada una de las cuales representa un diferente

nivel de dominio. Estos deben leerse de derecha a izquierda.®

Segun la legislacion de la materia, los nombres de dominio indican la localizacién de un
sitio de internet en el ciberespacio. De manera sencilla, puede decirse que un nombre
de dominio es una direccién Unica de internet. Cada persona tiene derecho a reclamar

su espacio en internet y a ser titular de su propio dominio para identificarse.

1.8. Competencia desleal

“Los derechos de explotacion exclusiva sobre las creaciones&' del intelecto también
pueden ser violentadas cuando la actividad econdmica que llevan a cabo terceros,
incurre en ilicitud debido a que es ejercida con determinados medios que rifien con los
usos y practicas honradas, cuya finalidad es tratar de desviar hacia si la clientela del
competidor o eliminar a éste de la competencia”."

La obligacién de asegurar una proteccion eficaz contra la competencia desleal se

encuentra contenida en el Articulo 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la

gAmlgo Jorge. Ob. Cit. Pag. 209.
% Ibid. Pag. 379.
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Propiedad Industrial. EI segundo parrafo del mismo articulo regula que: “Constituye acto N
de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial; ademas, obliga a los Estados miembros a incluir en su
legislacion sobre competencia en general o en la propiedad industrial, disposiciones
sobre algunos casos especiales. En particular establece que deberan prohibirse los

actos siguientes:

- *Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio, respecto del

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- Las indicaciones o aseveraciones falsas, cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las

caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Con base en la normativa internacional, Guatemala como miembro de la Organizaciéon
Mundial del Comercio, opté por ampliar la regulacidon en materia de competencia
desleal, que se encontraba regulada Unicamente en el Codigo de Comercio; habiendo
establecido una proteccion especifica para los casos de competencia desleal en materia

de propiedad industrial.
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La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en el segundo parrafo del Articulo 172
establece que: “Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que
quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relacién de
competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo”. Ademas, el articulo siguiente
profundiza sobre los actos que constituyen competencia desleal en Guatemala, siendo

los siguientes algunos de ellos:

- Vender a un precio inferior al costo del producto;

- Difundir informacién falsa sobre los productos de los competidores, o publicar

comparativas no relevantes;

- Buscar parecerse a un competidor para que el consumidor compre los productos del
infractor, en lugar de los del primero. En esta practica, es frecuente utilizar para ello
marcas o disefios parecidos; y

- Desviar la clientela y explotar la reputacion o prestigio ajeno.

1.8.1. Acciones

Las acciones para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual, se derivan de

la parte Ill del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual
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Intelectual.

Con base en los compromisos internacionales, en Guatemala se cred la Fiscalia de
Delitos contra la Propiedad Intelectual; asimismo, se establecieron normas juridicas que
regulasen las acciones civiles y penales que se pudieran ejercer para la proteccion de

los derechos de propiedad intelectual.

- Civiles

“Todos los sistemas legales que reconocen proteccion para las creaciones del intelecto,
prevén varias acciones que pueden ejercerse para asegurar el cumplimiento de los
derechos reconocidos: acciones de naturaleza declarativa, para la declaracion de
existencia del derecho o de la infraccion; acciones de caracter inhibitorio, para prohibir a
terceros el ejercicio de actividades de explotacién que corresponden al titular de los
derechos de propiedad intelectual; y acciones de remocion o destruccion, para eliminar
los productos infractores y los materiales e instrumentos empleados en su elaboracién

con el objeto de evitar que el ilicito se continie cometiendo”."

" Amigo, Jorge. Ob. Cit. Pag.379.
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a) Providencias cautelares

Estas proceden, al inicio o con posterioridad de la presentacién de demanda de accién
relativa a derechos de propiedad industrial o con motivo de la comision de actos de
competencia desleal; con el objeto de proteger los derechos de la parte afectada,

impedir o prevenir la comisién de una infraccion, evitar sus consecuencias y obtener o

conservar pruebas.

b) Accidn civil por infraccion

Procede cuando se infringe un derecho protegido en virtud de la Ley de Propiedad
Industrial o se ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infraccidon con ese

objeto; para que se mantengan y respeten dichos derechos.

“Esencialmente persigue hacer cesar la actividad .ilicita; impedir que la infraccion se
continlle cometiendo; obtener la reparacién o resarcimiento de los danos ocasionados al
titular del derecho por la actividad efectuada por un tercero que no tenia derecho a

realizarla; y obtener una indemnizacién como consecuencia de la infraccion cometida.

c) Accion civil por reivindicacion

Es procedente cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por

quien no tenia derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también
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correspondiese tal derecho. En tales casos, el afectado puede solicitar que le sean

transferidos la solicitud en tramite, o el derecho concedido.

d) Accion civil de nulidad

Esta accion procede cuando se ha registrado un signo distintivo, si dicho registro, no
debié haber sido admitido, por razones intrinsecas que la propia ley establece, o por
violaciébn de derechos de terceros, y la misma, puede plantearse ante un Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil, por la Procuraduria de General de la Nacién, cuando
se afecten intereses del Estado o, por cualquier persona que se considere afectada”.'?
La accién para anular un registro o una patente, sélo puede ser planteada por la parte
afectada por el otorgamiento del registro o de la patente; quien también puede
demandar la reivindicacion del signo de la invencién, del modelo de utilidad o del disefo

industrial y el pago en concepto de dafos y perjuicios.

- Penales

La accion penal, para perseguir delitos contra la propiedad industrial y contra los
derechos de autor y derechos conexos, corresponde al Ministerio Publico, a través de la

Fiscalia de Delitos contra la Propiedad Intelectual.

2 1bid.
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El Articulo 127 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos vy, el Articulo 206
de la Ley de Propiedad Industrial, establecen que el titular o licenciatario de los
derechos infringidos puede provocar la persecucién penal denunciando la violacién de
tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Publico; y que ademas,
puede instar la persecucion penal, cualquier asociacién u organizacidon representativa de

algun sector de la produccién o de los consumidores.

Los actos que constituyen violacién a los derechos de autor y derechos conexos, fueron
tipificados en el Articulo 274 del Codigo Pena}I guatemalteco; estableciendo que los
mismos seran sancionados con prisidon de uno a seis anos y multa de Q50, 000.00 a
Q750, 000.00; y los actos que constituyen contravencion a la propiedad industrial, fueron
tipificados en el Articulo 275 del mismo Cédigo, determinando que seran penados con

prisidon de uno a cuatro afnos, y muita de Q1 ,000.00 a Q500, 000.00.

Ademas, el Articulo 358 del Codigo en mencion establece que: “Quien realizare un acto
calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa
materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, sera sancionado con multa de

Q50, 000.00 a Q100, 000.00...".
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2. La patente de invencion

La doctrina define a las patentes como: “Un derecho que otorga el Estado a personas
fisicas o morales, para producir o utilizar en forma exclusiva y durante un plazo fijo, a
través de un tercero bajo licencia un producto o proceso que haya sido desarrollado por
dicha persona. ...La patente es un privilegio temporal que el Estado otorga a personas

fisicas o morales, independientemente de su nacionalidad, para que usen o exploten en

» 13

forma exclusiva una invencion, o autoricen a terceros su uso bajo licencia

2.1. Definicion legal

El Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, 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...”.

Lo anterior quiere decir, que uUnicamente la entidad designada por el Estado, puede
otorgar el titulo facultativo del derecho de patente al titular de la invencién o al
solicitante, prohibiendo tacitamente dicha actividad a cualquier particular. La entidad

encargada de esta tarea es el Registro de la Propiedad Intelectual.

¥ Amigo Jorge. Ob. Cit. P4g.85.
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2.2. Derecho de patente

“Realizada una invencidn, sus autores gozan de un derecho y garantia constitucional: el
denominado derecho de inventor; traducido en ia doble facultad de explotar el invento y

de obtener un titulo que acredite su autoria; es decir, la patente.

Mientras este ultimo derecho no se e€jerce, el inventor carece de facultades para impedir
la explotacion del invento por parte de terceros. Recién cuando se otorga la patente,
quien la obtiene pretende adquirir un derecho de prohibir (ius prohibendi), lo que se
traduce en la facultad de impedir la explotacion por otros sujetos; para lo cual cuenta

con el auxilio de los instrumentos que le brinda el derecho positivo internacional y

nacional.

La patente, significa la posicion juridica que le corresponde a su titular en la relacion
creada por el acto administrativo de concesion del titulo. Al ser concedida la patente, el
titular ahade a su primigenia facultad de explotacién un derecho de exclusividad. Esta
facultad de exclusién constituye el nucleo esencial del derecho de patentes, pero no

agota el contenido del mismo, pues a su lado existe la mencionada facultad de utilizar l1a

invencion”."*

“El derecho de exclusividad conferido por la patente tiene diferente naturaleza juridica

que el propio derecho de exclusiva. El primero al recaer sobre un bien inmaterial,

' Massaguer, J. Los efectos de la patente en el comercio internacional. Pag. 38.
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segundo, expone la especial tutela que el ordenamiento juridico proporciona a quien
solicita y obtiene una patente: forma parte de su contenido y constituye en realidad una

facultad anexa al derecho de patente”.'®

2.3. Relatividad del derecho de exclusiva

El derecho de patente no es absoluto y descontrolado, la ley prevé la posibilidad de

someterlo a diversas limitaciones o restricciones.

“Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han admitido que quedan excluidos de
proteccién actos tales como los realizados en un ambito privado y sin fines comerciales;
esto se explica por cuanto sus efectos sélo se extienden a la persona que los realiza.
Del mismo modo, se excluyen los actos realizados con fines experimentales que se

refieren al objeto de la explotacidén patentada.

En diversas leyes europeas se ha brindado proteccion también a terceros, que con

anterioridad a la fecha de expedicion de la patente poseian o explotaban la invencion.

El usuario anterior de buena fe es también reconocido en el Proyecto del Tratado de

Armonizacion del Derecho de Patentes, originado en el ambito de la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual”.’®

'3 Correa, Carlos M y Salvador Dario Bergel. Patentes y competencia. Pag. 36.
' Ibid. Pag. 38.
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conforme al cual, el titular de la patente no puede interferir en la circulaciéon o uso de un

producto protegido después de que éste hubiera sido legitimamente puesto en el
mercado. Una de las principales aplicaciones de este principio se relaciona con la
admisibilidad de las importaciones paralelas (tema que sera abordado en el capitulo

siguiente); es decir, aquéllas efectuadas sin participacion o consentimiento del titular de

la patente.

No resulta dificil explicar que el titular no puede oponer su derecho a las muitiples y
variadas situaciones en las que por motivos de interés publico, defensa nacional,
proteccion de la salud publica, desarrollo tecnolégico, entre otros, el Estado subordina o

supedita el interés individual al interés general.

Las excepciones a los derechos exclusivos son generales; es decir, se aplican a todos
los titulares de pate;ites y pueden ser invocadas por cualquier tercero. Ellas se refieren a
un aspecto particular del derecho de exclusiva y su aplicacién no requiere autorizacién
previa por parte del titular de la patente o del Estado. Las excepciones operan en
imperio de la ley (imperio legis), y definen los alcances frente a todos (erga omnes) de

los derechos del patentado.

Las licencias obligatorias responden a caracteristicas distintas. Ellas requieren
autorizacion previa, se conceden a una persona individual o juridica de manera

individual. Involucran todos los derechos del patentado en cuanto al uso de la invencion,
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y no solo algunos de ellos. De manera simple, puede decirse que, si bien las licencias

)

WOULTAD

:\\\\‘eﬂsw@ &
I/_g

@
“

obligatorias limitan los derechos del titular, lo hacen sblo una vez que han sido
concedidas o autorizadas por el titular del derecho de patente a un beneficiario
determinado; lo que significa que no operan automaticamente ni son invocables por

cualquier tercero.

2.4. Funciones

Las patentes incentivan las innovaciones, generando asi beneficios sociales, pero
contribuyen a crear monopolios que encarecen el consumo de nuevos bienes y servicios

e incluso pueden frenar las innovaciones subsecuentes dificultando el progreso

tecnoldgico.

“‘De acuerdo a la paradoja de las patentes de Joan Robinson, junto con la eficacia
dinamica que se obtiene al promover las patentes de invencién, el monopolio produce
ineficacia estatica; lo que quiere decir que no es veridico que mientras mas se proteja la
propiedad intelectual, mayor sera la innovacion. ...Siempre llegara un momento en el
que el beneficio social marginal a que da fugar una patente, comenzara a ser inferior al

costo social marginar de crear un monopolio”."

De lo anterior, puede decirse que las patentes cumplen tres funciones primordiales:

' Diaz, Alvaro. Ob. Cit. Pag. 30.
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- Pueden asegurar una propiedad temporal de todas las creaciones que cumplan los

requisitos de invencién, originalidad y aplicacién industrial;

- Pueden ayudar a difundir el conocimiento incorporado en una invencién, las

convierte en una alternativa socialmente superior al secreto industrial o comercial; y

- Constituyen titulos de propiedad transables en el mercado que contribuyen por una
parte, a incrementar los ingresos de empresas o universidades a través de licencias
tecnoldgicas y, por la otra, a valorizar el capital intangible de las empresas y a

enriquecer su estrategia de competencia.

2.5. Dilemas relacionados con la regulacion de las patentes

“‘Los estudios econdmicos que se han realizado en torno a esta tematica han
profundizado sobre los beneficios y costos de las patentes, tanto en regimenes legales
estrictos como flexibles de propiedad intelectual. Desde el punto de vista de politica
publica, el problema es cdmo asegurar que los beneficios del fomento de la innovacién
sean superiores al costo de reducir la competencia en los mercados. Esto plantea un

triple desafio:

- Determinar como se regularan la duracion, alcance y requisito de originalidad de las

patentes;
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- [Establecer normas que aseguren una maxima difusidn de los nuevos conocimientos

tecnoldgicos; y

- Determinar las excepciones a la patentabilidad.

En lo que respecta al primer desafio, mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el periodo de
proteccion de las patentes se fij6 en 20 afios, a partir de la fecha de solicitud. Esta es
una regla generai para todo tipo de inventos, independientemente de si se trata de
innovaciones radicales o graduales. En el caso de las primeras, es posible que el plazo
sea demasiado breve debido a que sus repercusiones son mas profundas, mientras que

para las segundas tal vez sea demasiado extenso y genere importantes ineficiencias.

Sin embargo, los tratados internacionales y las leyes nacionales no establecen una regla
general para fijar el ambito de aplicacion de las patentes. Lo que es de vital importancia,
debido a que determina la amplitud del poder monopdlico a que dan lugar. Mientras
menos especificos sean los alcances de una patente, mayor sera el ambito de
proteccidn, lo que contribuira a ampliar el poder monopédlico y a restringir las
innovaciones posteriores; por el contrario, mientras mas especifico sea el alcance de las
patentes, menor sera el poder monopdélico inducido, beneficiando de esta manera a los
innovadores subsecuentes, Sin embargo, en este caso podria disminuir el incentivo a

realizar innovaciones mas radicales.
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Tampoco existe una regla general para fijar el requisito de originalidad o aitura inventlva
de una patente, lo que protege los inventos ya existentes contra mejoras o aplicaciones
triviales y constituye otra forma de poder monopdlico inducido. Si los requisitos de
originalidad son poco exigentes podrian obtenerse numerosas patentes, pero
aumentaria el riesgo de crear una marafna confusa que facilitaria los litigios oportunistas.
Por otra parte, si los requisitos de originalidad son exageradamente elevados, podria

dificultarse la generacion de patentes para proteger las innovaciones graduales o

evolutivas.

El segundo desafio en materia de politica publica, son las normas para difundir los
nuevos conocimientos incorporados en una innovacién. En efecto, aunque se supone
que las patentes ayudan a difundir el progreso tecnoldgico, ello sélo sera factible si

existen requisitos claros de divulgacion de la informacion técnica pertinente.

El tercer desafio de politica publica se refiere a las exclusiones de patentabilidad, debido
a que ni el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio ni los Tratados de Libre Comercio, de los cuales es parte
Guatemala, fijan obligaciones especificas al respecto, los paises latinoamericanos

tienen amplia libertad para regular las exclusiones de patentabilidad”. 18

*® Ihid. Pag. 33.
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2.6. Instrumentos internacionales de proteccion de patente

El primer instrumento de proteccion de patentes a hivel internacional fue el Convenio de
Paris, que surge con el objetivo de ofrecer proteccibn a los inventores, con
independencia de su nacionalidad. La Convencion de Paris celebrada en 1883,
conjuntamente con el Convenio de Berna para la Proteccion de Obras Artisticas y
Literarias, firmado tres afos después; establecen la creacidon de una secretaria,
denominada: Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad

Intelectual. Los Estados parte de cada convenio formaban una Unién.

“‘En 1967 se realizé una Conferencia Diplomatica en la ciudad de Estocolmo, con el
proposito de formalizar una reforma estructural y administrativa de las Uniones y revisar
algunas de las disposiciones sustantivas de los convenios. De lo anterior, surge un
nuevo tratado, en virtud del cual se establece la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Actualmente dicha organizacion cuenta con mas de 171 Estados
Miembros, incluyendo a Guatemala. En 1974 se convirti6 en un organismo

especializado, por medio de un acuerdo bilateral con las Naciones Unidas.

La OMPI administra 21 tratados internacionales; 15 sobre propiedad industrial y los

demas sobre derechos de autor. Estos tratados pueden clasificarse en tres tipos:
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- Los que establecen proteccion es decir, normas internacionales; estos se refieren a

aquellos tratados que son la fuente juridica acordada entre paises a nivel

internacional;

- Los que facilitan la proteccién internacional, al simplificar el tramite y reducir el costo

para obtener proteccién en vario paises; y

- Aquellos que establecen sistemas de clasificaciéon internacional, en materia de

invenciones”."®

2.6.1. El sistema de patentes en el Convenio de Paris

El sistema de patentes que establece el Convenio de Paris prevé:

- El reconocimiento de un privilegio temporal a cambio de que la invencién sea

divulgada, como parte del procedimiento para evaluar la novedad. Esto significa el

derecho al uso exclusivo para usar y explotar, con fines comerciales, una invencion

protegida;

- De igual manera, establece la independencia de las patentes, aspecto conocido

como principio de territorialidad, que significa que ningln pais esta obligado a

'® Amigo, Jorge. Ob. Cit. Pag.86.
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conceder una patente solo porgue otro la haya otorgado, siendo decision soberana

del Estado de que se trate, concederla o negaria;

- Establece ademas, el principio del trato nacional, es decir, la no discriminacién para
los extranjeros, lo que en la practica significa que ningun pais miembro del Convenio

exigira a los solicitantes extranjeros tramites adicionales que no exija a sus propios

nacionales;

- Senala la obligacion de que los inventores sean mencionados como tales en los

documentos de patente; y

- Finalmente, la conveniencia de que cada pais establezca una oficina especializada

competente en la materia.

2.6.2. El sistema de patentes del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

Como consecuencia del creciente intercambio comercial entre los paises y de los flujos
de inversion, la Organizacibn Mundial de la Propiedad Intelectual disefid un
procedimiento que facilita la proteccidén de las patentes en muchos paises a la vez, a
partir de la presentacidon de una sola solicitud con efectos en varios Estados,

permitiendo ampliar en la practica los plazos para solicitar una patente.
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entidad supranacional, puesto que de ser asi se vulneraria el principio de independencia
de patente, que sehala el Convenio de Paris, sino de una solicitud internacionali,
conocida como: “Solicitud PCT, por las siglas en inglés del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes; que las oficinas nacionales tramitan en la llamada: fase
internacional del PCT, ante la oficina del PCT de la OMPI, en Ginebra, Suiza, para que
esta gestione ante las oficinas de patentes reconocidas , el informe de busqueda

internacional o examen preliminar internacional”. %°

Una vez obtenido cualquiera de los dos documentos mencionados, dicho procedimiento
sefala la necesidad de que el solicitante presente esa misma solicitud, ante la autoridad
en la materia del pais en el que se desea obtener la patente. La ratificacién que se

realiza de la solicitud ante la oficina del pais en cuestidon se conoce como: fase nacional

del PCT.

2.6.3. El sistema nacional de patentes

La diversificacion de las relaciones econdmicas internacionales, derivadas de la
constitucion de zonas de libre comercio y de procesos de integracidon econdmica,
conllevan volimenes de trabajo crecientes y demandan capacidad de respuesta
expedita de las oficinas de propiedad industrial en todo el mundo, haciendo necesario el

establecimiento de nuevos mecanismos de cooperacion internacional, y un gran

2 |bid. Pag. 88.
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esfuerzo de armonizacion de las diversas legislaciones prevalecientes de promover el
desarrollo de la industria y el comercio entre regiones distantes y por ende; un profundo

y constante proceso de revision y actualizacion legislativa debido a las nuevas

circunstancias.

Estos cambios de caracter legislativo estan encaminados a adoptar disposiciones por lo
general, mas claras sobre los alcances de los derechos conferidos, asi como otorgar
proteccibn mas amplia a sus titulares. Esto permite una mejor interpretacion de las
disposiciones en lo que se refiere a la observancia de estos derechos y una
simplificacion de procedimientos para la obtencién de proteccién a nivel nacional y en
otros paises; todo ello inspirado en un marco de armonizacién internacional en la

materia.

- Requisitos de patentabilidad

En Guatemala, es la Ley de Propiedad Industrial la que establece el sistema de patente
del pais. De esta cuenta y de conformidad con la misma ley, una invencion es

patentable, cuando cumpla con los requisitos siguientes:

a) Novedad, se considera novedoso un invento cuando éste no ha 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; de tal manera que si el producto o procedimiento
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que se pretende patentar, ya existe o es conocido en cualquier lugar, no puede gozar

de tal proteccion;

Nivel inventivo, éste existe en un producto o procedimiento nuevo, cuando para una
persona capacitada o experta en la materia técnica correspondiente, la invencion no
resulta obvia, ni se habria derivado de manera evidente, del conocimiento de un
producto o procedimiento ya conocido. Es decir, que carece de nivel inventivo aquel
producto o procedimiento nuevo, que resulta evidente o muy facil de ser concretado
para una persona que es experta en el campo de la tecnologia a que se refiere el
mismo. Debe recordarse que las invenciones, son verdaderas creaciones

intelectuales y que parte de su proteccion obedece precisamente a esa capacidad

creadora, fuera de lo comun; y

Aplicacion industrial, ésta se determina por su produccién o utilidad en cualquier tipo

de industria o actividad productiva.

Material no patentable

En el Articulo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio, se establece que las patentes podran

obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos

los campos de la tecnologia. Sin embargo, la amplitud del citado articulo faculta a los

Estados miembros de la OMPI, de excluir de patentabilidad a temas especificos.
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Debido a lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en su Articulo 91 ~Cemms, v

establece que no constituyen invenciones, entre otros:

a) Los simples descubrimientos;

b) Las materias o energias en la forma en que se encuentran en la naturaleza;

c) Los procedimientos biolégicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan

intervencion humana, salvo los procedimientos microbiologicos;

d) Las teorias cientificas y los métodos matematicos;

e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas;

f) Los planes, principios, reglas o0 métodos econdmicos, de publicidad o de negocios, y

los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales; y

g) Los programas de ordenador aisladamente considerados.

Por su parte, el Articulo 92 de la ley citada establece que no son patentables:

a) Los métodos de diagnodsticos, terapéuticos y quirGrgicos para el tratamiento de

personas 0 animales;
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entendiéndose que la explotacion no se considerara contra al orden publico o a la
moral solamente por razén de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna

disposicion legal o administrativa;

c) Una invencion cuya explotacién comercial fuese necesario impedir para preservar la

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

d) Los medicamentos y productos quimicos hasta el 31 de diciembre de 2004.

2.7. Derecho a obtener la patente

El derecho a obtener la patente de invencion, corresponde al inventor; es decir, al
creador y responsable de la invencién. “Si la invencidon se realiza por dos o mas
personas conjuntamente, el derecho a patentarla pertenece a todos, en comun. Pese a
lo anterior, en los casos en que una invencidén haya sido realizada en ejecucién de un
contrato cuyo objeto fuere la realizaciéon de una actividad de investigacion, el derecho a
patentarla, pertenece a la persona que contratd la realizaciéon de la investigacion, a no
ser que se haya acordado en el mismo, lo contrario; 1o mismo sucede cuando se trata de

contratos de trabajo celebrados con la misma finalidad”.?!

! Ramirez, Daniel. Ob. Cit. Pag. 67.
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Procedimiento para la concesion de la patente de invenciéon

El procedimiento para ia concesion de una patente de invencion se compone de las

siguientes fases:

Solicitud de la patente, ésta puede ser solicitada por una persona individual o
juridica, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, que es la oficina administrativa
encargada de extender la misma. Debe lienar los requisitos que establece la Ley de
Propiedad Industrial, dentro de los que destacan: el nombre de la invencion y del
inventor, la direccion del inventor; debiendo acompanarse del comprobante de pago
de la tasa correspondiente, original y copia de los documentos establecidos por la
ley. La solicitud y los documentos que se presentan al registro, gozan de

confidencialidad durante 18 meses como maximo.

Examen de forma, consiste en el examen de la informacion y documentos
presentados, que hace el registro, para verificar el cumplimiento de los requisitos
debidos. En caso de que exista alguna omision o deficiencia, la misma entidad debe
requerir al interesado las correcciones necesarias o los documentos faltantes,
debiendo presentarios dentro de un plazo de un mes, contado a partir de la
presentacion de la solicitud. Pese a lo anterior, se da un periodo de gracia al
solicitante para llenar los requisitos omitidos, puesto que no es sino hasta
transcurridos tres meses desde la notificacion, sin que se cumpla con lo solicitado,

que se tiene por abandonada la solicitud.
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Publicacién de ia solicitud, al cumplirse el plazo de 18 meses, desde la fecha

(o}
o®

presentacién de la solicitud de la patente, el Registro de la Propiedad Intelectual
ordena la publicaciéon en el diario oficial de un edicto, mismo que debe contener la
solicitud. Dicha publicacidn se realiza por una sola vez y es a costa del interesado. El
edicto debe ser publicado dentro de los seis meses siguientes a su entrega, si dicha
publicacién no se realiza, o el solicitante no presenta al registro, el ejemplar del diario
oficial, dentro de los dos meses siguientes a la misma, la solicitud se tiene por

abandonada.

Observaciones, luego de la presentacion del edicto, por parte del solicitante, al
registro, éste o terceros pueden manifestarse sobre la misma, dentro de los tres
meses siguientes. Las observaciones realizadas por terceros comprenden
informacion sobre la patentabilidad o no de la invencién de que se trate, debido a la
existencia de interés determinado; la finalidad de las mismas es aportar datos a la

entidad responsable para que ésta declare o no la patentabilidad de la invencién.

Examen de fondo, la legislacién guatemalteca establece que transcurridos tres
meses después de la fecha de publicacion del edicto o de notificar al solicitante de la
patente las observaciones presentadas, si existieren, el registro debe fijar la tasa que
corresponda, para realizar el examen de fondo, mismo que debe hacerse efectivo
dentro del mes siguiente a la fecha de notificacion al solicitante de la orden de pago,
de lo contrario, como ya se menciond, la solicitud se tendra por abandonada. El

examen tiene como finalidad determinar si la invencion reivindicada se ajusta a lo
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que establece la ley, verificando entre otros requisitos: que el resultado de la
actividad intelectual, sea realmente una invenciéon, que el producto o procedimiento

llene los requisitos de patentabilidad y que la descripcién vy reivindicaciones sean

claras y completas.

Resolucidén sobre la solicitud de la patente, al resolver el fondo de la solicitud de

patente, pueden darse tres supuestos:

Que se rechace total o parcialmente, debiendo estar suficientemente fundamentada

dicha resolucion, por el registro.

Que se conceda la patente, en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual debe
ordenar la inscripcion correspondiente, siempre que se haya acreditado previamente,
el pago de la tasa fijada. Este proceso culmina con la emision del certificado de

patente, por parte del mismo registro.

Que se otorgue parcialmente la patente, debiendo el registro, ordenar en la
resolucidn, que el solicitante presente dentro de los tres meses siguientes el

documento respectivo, con las reivindicaciones, de acuerdo a la aprobacion.

Derechos que confiere la patente de invencion

El Articulo 128 de la Ley de Propiedad Industrial, en armonia con el Articulo 28 del

Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con
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el Comercio, establece que la patente confiere a su titular, el derecho de impedir qu\e\s’““‘ ¢

terceras personas exploten la invencion patentada sin su consentimiento.

El titular de una patente de invencién, de igual manera que el titular de una marca,

tendra también los siguientes derechos:

Solicitar a la autoridad competente, la prohibicién o suspensién de la importacion;

Perseguir judicialmente el resarcimiento de dafos y perjuicios que se le hubieren

causado en virtud de las infracciones cometidas por terceros en relacién al producto

o procedimiento patentado;

Denunciar y acusar penalmente a los responsables de delitos cometidos en perjuicio

de sus derechos; y

- Solicitar providencias cautelares.

2.9.1. Plazo de proteccion

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
establece en su Articulo 33, que la proteccion conferida por una patente no expirara

antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afos, contados desde la fecha de
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presentacion de la solicitud. Debido a tal regulacién, la Ley de Propiedad Industrial,

contempla el mismo plazo de proteccién.

2.9.2. Transferencia

Como lo establece el Articulo 125 de la Ley de Propiedad Industrial: “El derecho de una
patente, puede ser enajenado por actos entre vivos o transferido por via sucesoria”. De
igual manera, el Articulo 28 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual, establece que: “los titulares de patentes, tendran el derecho de

cederlas o transferirlas, por sucesion y de concertar contrato de licencia”.

De las disposiciones juridicas citadas, se puede inferir que, cuando el titular de una
patente sea una persona individual, al momento de su muerte, seran sus herederos o
legatarios quienes le sucedan en dicha titularidad; por otro lado, si el titular fuera una
persona juridica, aplicaran las normas relativas a la transmisién, transformacion, fusion,

escision, disolucion y liquidacién de la misma, segun corresponda.

En cuanto a la transmisién por acto entre vivos, la ley no es clara ni concreta en cuanto

a la forma en que pueda darse la misma, por lo que se deduce que puede hacerse por

medio de donacion, cesidn o venta.

“El derecho de patente puede ser enajenado por actos entre vivos o transferido por via

sucesoria. Pese a lo anterior, lo mas usual en la practica comercial, es que el titular
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otorgue licencias de uso, ello debido a que la patente le permite hacerlo. Dichas
licencias se deben autorizar por escrito, de modo que puedan ser inscritas en el Registro

de la Propiedad Intelectual”.??

2.10. Licencias contractuales

Pese a lo anterior, lo mas usual en la practica comercial, es que el titular del derecho de
patente, otorgue licencias de uso, debido a que tiene la facultad exclusiva de

comercializar y explotar su invencion.

Las licencias de uso consisten en la autorizacion que el titular brinda a un tercero o
terceros, para explotar la invencion protegida por la patente. Debe celebrarse por
escrito, plasmando dicha autorizacién en contratos de licencia, mismos que, para surtir

efectos legales deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La legislacion guatemalteca establece que estas licencias contemplan, salvo disposicion
en contrario, la autorizacion de todos los actos de explotacién de la invencidn, durante la

vigencia de la patente, en todo el territorio nacional.

Las licencias pueden ser exclusivas o no, pero si se otorgan de forma exclusiva, el
licenciante no puede otorgar otras licencias para la explotacion de la patente en el pais,

y tampoco explotar la patente por él mismo.

2 |pid. Pag. 76.
50


Ludwing Godinez
Text Box


\P L) Ju:(’
/Q\'@ s ean s,

2.11. Extincion

La legislacion guatemalteca, establece que una patente de invencidon puede extinguirse

por:

- El vencimiento del plazo;

- Renuncia a la misma por parte del titular;

- Falta del pago de una anualidad o del recargo por pago extemporaneo de la misma.

Es necesario mencionar que, las patentes que se extinguen, por cualquiera que sea la
causa, pasan a ser de dominio publico; lo que significa que pueden ser usadas o

explotadas por cualquier persona individual o juridica, sin que el titular de la misma

pueda oponerse.

2.12. Cancelacion

“Esta procede cuando la patente se ha otorgado a una persona individual o juridica que
no haya tenido derecho a la misma. En este caso, el procedimiento correspondiente
solamente puede ser iniciado por la persona individual o juridica que por ley tiene

derecho a la patente”.?®

% Ibid. Pag. 78.
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2.13. Agotamiento del derecho de patente

De la misma manera en la que los derechos de propiedad intelectual pueden nacer a la
vida, pueden agotarse. De esa cuenta, puede decirse que el agotamiento de los
derechos protegidos por la propiedad intelectual se traduce en una restriccién a los
mismos, sin importar si se trata de derechos de autor o derechos de propiedad
industrial, como: patentes, modelos industriales o0 marcas. “A esto se le denomina Teoria

del Agotamiento del derecho, misma que fue enunciada por Kolher, a finales del siglo

Xix" 24

Lo descrito en el parrafo anterior es el principio legal que establece que una vez que se
ha introducido una invencién protegida por una patente, con autorizacién del titular, en la
corriente comercial, en un pais determinado; se pierden los derechos del duefio de la
misma sobre ventas posteriores. “Esta restriccion o limitacion que trata de explicarse es
denominada por los expertos: doctrina de la primera venta, ya que los derechos de
aprovechamiento y explotacion comercial sobre un producto finalizan con su primera

venta. Este agotamiento del derecho puede ocurrir a nivel:

- Nacional, se origina cuando la primera comercializacidon se da dentro del mercado

nacional, por el titular del derecho protegido por la patente, o con su consentimiento,

24 Aracama Zorroquin, Ernesto. El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones
paralelas. Temas de derecho industrial y de la competencia. Derecho de marcas. Pag. 15.
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el titular agota su derecho en este pais. En sintesis se produce si la patente expira

con la primera venta nacional de un licenciatario.

- Regional, se ocasiona cuando aquella primera comercializacion se da dentro de
determinada region, de la misma manera que la anterior, perdiendo el derecho en
ese territorio; lo que significa que el derecho expira con la primera venta de un pais a

otro, de la misma regién.

- Internacional, del mismo modo que las anteriores, se produce con la primera
comercializacion, sin importar el pais de que se trate, agotandose el derecho; es
decir, cuando la patente expira con la primera venta, sin importar el lugar en el que

ésta se suscite”.?®

“El agotamiento internacional del derecho de patente materializa la relacion de tension
que se produce entre la configuracion territorial del derecho de patente y el caracter
internacional del trafico econémico, en el cual las fronteras de los paises no pueden

constituir una barrera”.?®

La cuestion juridica puede formularse con el siguiente cuestionamiento: ; Puede el titular

de una patente, con base en el registro que tiene en el pais importador, impedir que

** Mizrahi Alvo, Elias. Regulacion y competencia en el mercado de medicamentos: experiencias
relevantes para América Latina. Pag.19.
%6 Amigo, Jorge. Ob. Cit. Pag.193.
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introducidos en el mercado extranjero por €l o por empresas vinculadas a él?

Para resolver tal cuestionamiento, debe decirse que: “El problema del agotamiento

internacional del derecho de patente se presenta basicamente en dos grandes grupos:

- En el primer grupo, el titular de la patente del pais importador es el mismo que
produjo los productos en el extranjero y los introdujo, con la patente, en el mercado

extranjero. Dentro de este grupo se dan dos situaciones:

a) El producto con patente de invencién se produce exclusivamente en el extranjero y

se comercializa en el pais importador por un distribuidor exclusivo o una empresa del

comercio del titular.

b) EI producto con patente se produce no sélo en el extranjero, sino también en el pais

importador, sea por un licenciatario del titular o por una empresa subsidiaria del

titular.

- En el segundo grupo, el titular de la patente de invencién, en el pais importador, no
es idéntico al titular que produjo el producto en el extranjero y lo introdujo con la

patente en el mercado extranjero. Aqui también pueden apreciarse dos casos:
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a) El producto con patente se produce de forma centralizada en el extranjero, es
revestido con la patente alli, luego a través de distribuidores exclusivos es
comercializado en diferentes paises importadores. El titular de la patente en el pais
importador no es el mismo titular extranjero en el pais exportador, sino una empresa
comercializadora vinculada con él, la patente se encuentra registrada en el pais
importador a nombre del nacional por consentimiento expreso o tacito del titular

extranjero, porque el derecho le fue transferida por dicho titular.

b) Se da una produccién descentralizada, en la que el producto con la patente se
produce, tanto en el pais exportador, como en el pais importador. Las empresas
productoras en los diferentes paises importadores no sélo se encuentran autorizadas

por una licencia en el pais importador, sino también son los titulares de ella.

La diferencia sustancial entre el primer y segundo grupo radica en la titularidad del
derecho de patente, pues en el primero, la patente pertenece en todos los paises a la
casa matriz extranjera y las diferentes empresas productoras estan autorizadas a usar el
derecho de propiedad intelectual de que se trate, por contratos de licencia o por
pertenecer al mismo consorcio de la empresa matriz; mientas que en el segundo, la
titularidad del derecho se ha descentralizado: el derecho de propiedad intelectual se ha
registrado en cada pais a hombre de las diferentes empresas productoras que guardan

relacion con la empresa matriz extranjera”.?’

7 Ibid. Pag. 194.
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importaciones paralelas equivalentes a un sistema de agotamiento internacional, en el
que la primera venta internacional agota los derechos de patente del duefio. Por esta
razon, el licenciatario en el mercado nacional de la patente que proviene de otro pais y
gue ya haya sido comercializada, no tendra derecho a evitar su importaciéon directa por

agentes econdmicos competidores.

Con lo anterior, en el Articulo 6 del Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, se establece que ninguna
disposicién del Acuerdo podra ser utilizada para determinar el régimen de agotamiento
de la patente para cada pais, o que permite a los paises establecer regimenes

nacionales, internacionales o regionales segun convenga a sus intereses.

En Guatemala, el agotamiento de la patente se regula en la Ley de Propiedad Industrial.
El Articulo 131 establece: “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 econdmicamente vinculada a él...”.

De tal normativa se entiende que, de acuerdo a la teoria del agotamiento del derecho, si
a Guatemala ingresan productos protegidos por derechos de propiedad intelectual; cuya

titularidad sea materia de licencia o de distribucion para el territorio nacional, pueden
56
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comercializarse libremente. Ello quiere decir que, si tales productos son adquiriros ~

licitamente en el extranjero, pueden ser importados al pais sin vulnerar ningiin derecho

de propiedad intelectual.

El agotamiento del derecho de patente constituye uno de los limites del derecho de
exclusiva. Es el limite que sefiala el fin del derecho mencionado y, correlativamente el

principio de la libertad de comercio de los terceros en relacion con los productos

patentados.
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CAPITULO.III

3. Importacion paralela

Previo a profundizar sobre las importaciones paralelas se debe conocer el significado de

las dos palabras que componen esta figura juridico-comercial: importacion y paralelo.

La palabra importacién se refiere a la “Compra de bienes y servicios que un pais hace al

extranjero”.?® Para Arthur Andersen, la importacion es la “Adquisicion de bienes y

servicios procedentes de otro pais...”.?°

De manera sencilla, puede decirse que la importacidn es aquella actividad en la que se

introduce a un pais bienes y servicios provenientes de otro.

Guatemala, dentro de su ordenamiento juridico establéce lo que debe entenderse por
importacién; por ello el Articulo 35 del Cédigo Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA) define este término como: “La introduccion legal de mercancias procedentes
del exterior para su uso o consumo en el territorio aduanero, previo cumplimiento de
todas las formalidades aduaneras y las de otro caracter que sean necesarias, quedando

dichas mercancias en libre circulacion”.

%8 \lizcarra Fuentes, José Luis. Diccionario de economia. Pag. 19.
2 Andersen, Arthur. Diccionario de economia y negocios. Pag. 311.
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Ademas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su Articulo 2, numeral tres, define™"

7
\4

importacion como: “La entrada o internacién, cumplidos los tramites legales, de bienes
muebles extranjeros destinados al uso o consumo definitivo en el pais, provenientes de

terceros paises miembros del Mercado Comun Centroamericano”.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Espafola, existen varias acepciones

para la palabra paralelo (la); sin embargo la que corresponde a este caso es la de:

correspondiente o semejante.

Luego de comprender los términos expuestos, puede aseverarse que una importacién
paralela significa la entrada de un producto a través de canales distintos de los previstos

por el titular del derecho de propiedad intelectual y; con independencia de su voluntad.

El hecho de que estas importaciones sean realizadas por personas ajenas a la red
oficial de explotacién o distribucion del titular del derecho; es lo que ha dado origen al

nombre de importaciones paralelas.

De la explicacién anterior, puede decirse que, en materia de patentes, las importaciones
paralelas son aquellas operaciones de inclusidon a un pais, de productos que terceros,
ajenos al titular de la patente, realizan fuera de la red o canales oficiales de distribucién,
luego de adquirir licitamente los mismos. Estas son posibles gracias a los principios de

libertad de competencia que el libre mercado y la globalizacion brindan al mundo.
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fendbmeno del comercio que tiene injerencia en los bienes o servicios protegidos por
derechos de propiedad intelectual en general; mismos que se expusieron ampliamente
en el primer capitulo de este escrito. Debido a ello, el desarrollo de esta tematica se
realizara de forma general, haciendo referencia a los derechos de propiedad intelectual

y no especificamente a la patente, debido a que en el término genérico se le incluye.

Esta figura es tacitamente reconocida por Guatemala, en la Ley de Propiedad Industrial
en sus Articulos 37 y 131, al regular expresamente el agotamiento del derecho del titular

marcario y de patente, respectivamente.

3.1. Importancia

La importancia de las importaciones paralelas radica en el precio de los productos
importados paralelamente; pues éste es menor que los importados en la red oficial, lo
que provoca que sean atractivas, tanto para los terceros importadores, como para los

consumidores.

Se hace necesario mencionar que, en paises como Guatemala, se persigue el ahorro de
costos en todo momento, debido a la falta de recursos no sélo por parte de la poblacién
en general sino del aparato estatal, por lo que estas importaciones significan una opcion

bastante atractiva para la poblacién en general.
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3.2. Causas

Para comprender este topico, deben entenderse las razones que lo provocan.

3.2.1. Libertad de competencia

“Se considera que por encima de los intereses propios del distribuidor o licenciatario,
prevalecen los del libre transito de mercancias y los beneficios que finalmente, el publico

recibira...”.

Lo anterior quiere decir que, sobre los intereses particulares de los comerciantes se
encuentra el interés comercial general, que incluye a los dos protagonistas de las
actividades mercantiles, siendo estos: consumidores y comerciantes. Debido a los
intereses contrapuestos y a la desigualdad econémica existente entre los sujetos del
comercio debe propiciarse la competencia comercial; misma que ofrezca multiplicidad
de opciones a los consumidores, ajustandose éstas a las posibilidades econ6micas de

los mismos.

% Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Pag. 202.
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3.2.2. Integracion econémica

“Consiste en un fendmeno evolutivo por el que varios mercados nacionales, previamente
separados, se unen para crear un solo mercado, a través del incremento de sus
relaciones comerciales y del establecimiento de medidas de politica econdmica
comunes, asi como el acercamiento en otras areas no econdmicas como defensa,

politica exterior, entre otras”.%'

Los efectos principales de dicha integracibn son nuevos fendmenos econdmicos
provocados por ella; como la integracién comercial, la creacion comercial, la desviacion

comercial, las economias a escala, las importaciones paralelas, entre otras.

3.2.3. Agotamiento del derecho

Es preciso decir que las importaciones paralelas necesariamente se vinculan con el
agotamiento del derecho de propiedad intelectual (desarrollado en el capitulo anterior);
es decir, que: “dnicamente si se ha agotado el derecho, es licita la realizacién de

importacion paralela”.®

31 Andersen, Arthur. Ob. Cit. Pag. 340.
*2 Ibid.
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3.2.4. Desarrollo econémico NG

“En el siglo pasado, este fendmeno era ocasional, pero resurge fuertemente después de
la segunda guerra mundial, debido a la expansién del comercio internacional, a la
internacionalizacion de los mercados, al surgimiento y desarrolio de las compaiiias
multinacionales y a la difusidon de redes de produccion y distribucién bajo acuerdos de

licencia y distribucidn exclusiva con restricciones territoriales de reparto de mercados.

Gran influencia tuvo también la revolucion tecnolégica que inundd los mercados de
nuevos y diversos productos. En definitiva, el aumento de las importaciones paralelas es
una consecuencia légica de una economia ampliamente liberalizada e internacional, que

va a adquirir mayor importancia con el aumento del trafico de mercancias entre los

Estados”.®®

3.3. Intereses

Debido a que se trata de un fenbmeno que tiene relevancia dentro del comercio, es

compresible que existan diversos intereses contrapuestos.

** Amigo, Jorge. Ob. Cit. Pag.196.
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3.3.1. Del titular del derecho .

La practica de las importaciones paralelas, independientemente de la forma de
producciéon y distribucién del producto genuino y de la titularidad del derecho de
propiedad intelectual de que se trate; para el titular del mismo, significa un descontrol
sobre su red de distribucion no poder garantizar los acuerdos de venta exclusiva y, a la
inversa, no poder hacer respetar los acuerdos de compra exclusiva, dado que sus

vendedores podran abastecerse en la fuente alternativa a precios mas ventajosos.

El interés de no perturbar la red oficial de distribucion esta relacionado con la intencion
de mantener una politica de precios, mismos que las importaciones alteran. Es decir,
gue tales importaciones solamente tienen lugar cuando el precio del producto protegido

es mas barato en el pais importador que en el exportador.

Lo anterior implica que solo cuando la diferencia de precios sea sustancial, el importador
paralelo podra compensar los costos de importacion y ofrecer los productos importados
a precios inferiores a los ofrecidos por el titular del derecho de propiedad intelectual o

por su red oficial de distribucion.
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3.3.2. Del consumidor

Para los consumidores, la inclusién del importador paralelo implica automaticamente un
incremento de la oferta del producto protegido, una competencia de precios se produce
con los vendedores integrados a la red oficial de distribucidon, con el consiguiente
abaratamiento de los precios, y un incremento de las fuentes alternativas de

abastecimiento.

Para el sistema competitivo de libre empresa, las importaciones paralelas son
beneficiosas, con los ventajas inherentes a la competencia: “Eficiencia de la asignacion
de recursos, incremento de la oferta, menores precios, menor inflacién, y mejor

satisfaccion de la demanda de los consumidores”.®*

3.4. Ventajas y desventajas

Evidentemente la importacion paralela es un tema en el que se discute la permisién o
prohibicion de una importacion; por lo que siendo éste un acto comercial con inmediatos
intereses econémicos, surgen opiniones a favor y en contra de parte de los sectores que
se vean influenciados por la practica de las importaciones paralelas, sea ésta que los

beneficie o los perjudique.

* 1hid. Pag. 197.
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Con relacion a los consumidores, en muchos casos este tipo de importaciéon de
productos idénticos a los locales y que tienen la misma o mejor calidad y garantia,
suelen ser menos costosos para el consumidor y también sirven a sus intereses, al
poder tener una mayor libertad de eleccion. Por otra parte, los oponentes de las
importaciones paralelas, han argumentado que en muchos casos los consumidores no
son capaces de distinguir los productos de la importacién paralela, de los productos

emanados del titular del derecho.

En este orden de ideas, debe decirse que con las importaciones paralelas, los
consumidores tienen la opcidén y libertad de distinguir los productos que mas les

convienen en cuanto a calidad y precio, entre otros.

Con relacién al negocio, a las partes y a los beneficiarios directos del mismo, debe
reconocerse que los titulares de los derechds de propiedad intelectual de que se trate o
los distribuidores exclusivos; es decir, los licenciatarios, invierten demasiado en la
invencion y produccién de los productos o servicios; dicha inversidn no solamente es

intelectual y monetaria sino que también implica tiempo.

Estas personas se ven afectadas con ia presencia del importador paralelo, cuyo Unico
esfuerzo es monetario, pues adquiere los productos y los reintroduce en el mercado con
un precio menor. De acuerdo a ello, es clara la afectacion patrimonial que la importacion
paralela provoca en los titulares de los derechos; en cuanto a que no pueden continuar

percibiendo ganancias luego de la primera venta; sin embargo, es oportuno mencionar
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estableciendo precios incongruentes y demasiado elevados, ademas de que se ven
sumamente beneficiados con el monopolio que normalmente genera este tipo de

protecciones a la propiedad intelectual.

Debido a que la libre competencia va en contra completamente del monopolio, cabe
decir que las importaciones paralelas aumentan la competencia nacional, regional e
internacional; puesto que la actividad del importador es licita y antimonopdlica, que en
lugar de afectar la competencia o constituir una practica desleal de la misma la

promueve; a la vez que provoca disminucion de los precios.

3.5. Requisitos para la licitud de la importacion paralela

Luego de lo expuesto, puede aseverarse que para que la importacidon paralela no se

confunda o0 no se convierta en una actividad ilicita debe cumplir dos requisitos basicos:

3.5.1. Licitud

Lo que implica que cumpla con todos los requisitos que la legislacidon nacional imponga,

puesto que de lo contrario se convertiria en una actividad de contrabando.
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3.5.2. Genuinidad . I

Que los productos provengan o hayan sido introducidos licitamente al comercio por el
titular de los derechos de propiedad intelectual, por algun licenciatario o distribuidor; y
que no hayan sido alterados cualitativa ni cuantitativamente; ni que sean producto de

falsificaciones o imitaciones.

En este sentido, las importaciones paralelas son aquéllas en que el producto genuino

importado tiene un idéntico origen al producto también importado por otro agente

econoémico o importador.
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CAPITULO IV d
4. La propiedad intelectual frente al derecho a la salud

Dentro de la realidad de un Estado, pueden darse situaciones en las que se adviertan
contrapuestos intereses que vulneren su derecho de propiedad intelectual. Dentro de
dichas situaciones, se encuentra la proteccién del derecho a la salud. Debido a lo
anterior, es que este capitulo tiene como finalidad analizar ambos polos, de modo que

se logre arribar a resultados concluyentes, respecto de cual derecho prevalece.

4.1. Derecho ala salud

La legislacion relativa a los derechos humanos establece una distincién fundamental
entre los derechos civiles y politicos, por un lado, y los derechos socioeconémicos, por
otro. Los primeros son derechos negativos, que restringen el poder del Estado al
imponerie el deber de no actuar de determinadas maneras; los segundos son derechos
positivos, que asignan al Estado obligaciones para que garantice a sus ciudadanos una
serie de bienes publicos basicos, como: salud, educacion, alimentos, vivienda,

propiedad, libertad, entre otros.

El derecho a la salud es un derecho universal consagrado por entidades e instrumentos
internacionales y nacionales como: el Pacto Internacional de Derechos Econdmicos,

Sociales y Culturales; la Organizacion Mundial de la Salud; la Constitucion Politica de la
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Republica de Guatemala, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organizacion de

las Naciones Unidas; el Codigo de Salud; entre otros.

La existencia del derecho a la salud, hace necesario el cuestionamiento: ;Qué es la
salud? El Cédigo de Salud, establece que la salud es: “Un producto social resultante de
la interaccion entre el nivel de desarrollo del pais, las condiciones de vida de las
poblaciones y la participacion social, a nivel individual y colectivo, a fin de procurar a los

habitantes del pais el mas completo bienestar fisico, mental y social”.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, otros derechos incluidos en el derecho a la salud son:

- “El derecho a un sistema de proteccién de salud con igualdad de oportunidades para

todas las personas, para poder disfrutar el mas alto nivel de salud posible;

- El derecho a la prevencion, el tratamiento y control de enfermedades, y la lucha

contra ellas;

- Derecho al acceso a medicamentos esenciales;

- Derecho a la salud reproductiva, infantil y materna;
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- Derecho a igualdad de acceso a la atencion de la salud y a los servicios de salud;y

- Derecho de la poblacion a participar en la toma de decisiones relacionadas con la

salud, tanto a nivel comunitario como nacional”. 35

4.1.1. Proteccion internacional

El instrumento internacional de mayor relevancia en materia de derechos
socioecondmicos es el Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociales y
Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996. Uno de
los derechos principales que se reconoce en este pacto es el derecho de toda persona

al disfrute del mas alto nivel posible de salud fisica y mental.

Ademas de lo anterior, impone la obligacién a los Estados parte de: “Tomar las medidas
necesarias para la prevencidon y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra indole, y la lucha contra ellas”, y “la creacién de

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de

enfermedad”.

La obligacion general que impone el pacto es la de: “Adoptar medidas, tanto por

separado como mediante la asistencia y la cooperaciéon internacional, especialmente

% Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Boletin No. 19 de derechos humanos. El
derecho a la salud. Pag. 2.
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progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopcion de

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos”.

Es necesario senalar que la obligacién que impone el pacto en mencion, no es absoluta;
los Estados tienen que avanzar progresivamente hacia la plena realizacion del derecho,

y deben hacerlo conforme a los recursos de los que dispongan.

4.1.2. Proteccion nacional

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en su Articulo 93 reconoce que:
“El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminacion alguna”.
Ademas, el Articulo 94 establece que: “Es obligacién del Estado velar por la salud y la

asistencia social de todos sus habitantes”.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio que surgen de la Cumbre del Milenio, celebrada
en el afo 2000, promueven que las naciones del mundo encaminen sus esfuerzos a
construir un mundo con mayor bienestar para todos. Lo anterior incluye, naturalmente al
derecho a la salud. Guatemala, aceptd realizar medidas concretas tendientes al
cumplimento de dichos objetivos. En lo que concierne al derecho a la salud, se incluye la
busqueda por reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
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Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Dicha normativa surge como
respuesta a la necesidad de desarrollar las acciones necesarias para la preservacion de
la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, quimicos y todos aquellos que
puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes de Guatemala. De esa cuenta,
regula la actuacion de las personas individuales o juridicas que intervienen en los

procesos industriales o comerciales de los medicamentos y productos afines.

El Articulo 3 de la normativa en mencion, establece como imperativo el hecho de que el
fabricante o comercializador es el responsable de contar con licencia sanitaria vigente y
gue los productos que comercialice cuenten con registro sanitario de referencia o, si es

el caso, con inscripcion sanitaria vigente en Guatemala.

La autoridad competente en esta materia es el Departamento de Regulacién y Control
de Productos Farmacéuticos y Afines de la Direccién General de Regulacion, Vigilancia

y Control de la Salud del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.

En cuanto al tema de las importaciones, el mismo cuerpo normativo establece en su
Articulo 52 que podran importarse los medicamentos y productos afines que se
expresan en el articulado, siempre que se encuentren registrados o inscritos, ante el
Departamento de Regulacion y Control de Productos Farmacéuticos y Afines; regulando

a su vez que solamente pueden importar tales productos, los establecimientos
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importadores.

Complementando la legislacion existente y atendiendo, en cierta medida a la realidad
del Estado, en 2003, con el Decreto nUmero 16-2003 del Congreso de la Republica de
Guatemala, que reformd la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA); se da una
respuesta a la problematica de falta de acceso a medicamentos por parte de la
poblacion. El Articulo 2, del Decreto mencionado establece: “Se exonera del pago de
impuestos y aranceles de importacion, el ingreso al pais de medicamentos genéricos y
alternativos de origen natural, que cuenten con Registro Sanitario vigente; asi como las
sales utilizadas en la fabricacion de estos medicamentos. Tambien quedan exentos a
dichos impuestos y aranceles los medicamentos antirretrovirales que adquieran por
donacién o por importacion las entidades publicas o privadas debidamente autorizadas y

registradas en el pais que se dediquen al combate de la enfermedad del VIH/SIDA”.

La legislacion mencionada hace evidente que el Estado de Guatemala reconoce que la
salud es prioridad y que debe crear los mecanismos que conlleven a preservarla; por
ello regula lo relativo a los medicamentos, registro, produccién, comercializacion,
importacién y exportacion; pero ademas en materia tributaria, busca facilitar y reducir la
carga impositiva de estos, de modo que puedan acercarse los precios al poder

adquisitivo real de los guatemaltecos.
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De lo anterior se infiere que la regulacidn nacional en materia de salud y de propieda

intelectual no se contraponen; puesto que la Ley de Propiedad Industrial, autoriza de
manera tacita cualquier tipo de acciones comerciales, haciéndose evidente la anterior
afirmacién en los Articulos 37: “El registro de la marca no confiere a su titular el derecho
de prohibir la libre circulacién de los productos que la lleven legitimamente y que se
hubiesen introducido en el comercio, en el pais o0 en el extranjero, por dicho titular o por
otra persona con consentimiento del titular o econdmicamente vinculada a éste...” y 131
de la misma ley: “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 econdmicamente vinculada a él...".

4.2. Realidad nacional en materia de salud

Pese a lo anterior, en Guatemala las personas aun mueren por enfermedades posibles
de prevenir, lo que se debe a la pobreza que aqueja a la mayoria de la poblacion. Segun
el diagnéstico nacional de salud, realizado en marzo de 2012 por el Ministerio de Salud
Publica y Asistencia Social: “Las primeras cuatro causas de morbilidad general son:
Infecciones respiratorias agudas, gastritis, parasitismo intestinal e infecciones de las

vias urinarias, lo que representa el 75% del total de las consultas”.*°

% Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Diagnéstico nacional de salud. Pag. 6
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publica esta en declive; ello debido a que la red hospitalaria estatal no cuenta con los

insumos necesarios para cubrir las necesidades de salud de la poblacién en general.

Por otro lado, se cuenta con instituciones hospitalarias privadas; sin embargo, el acceso

a la atencion de las mismas tiene un precio demasiado elevado, mismo que no es

congruente con la realidad de la mayoria de los guatemaltecos. De lo anterior se infieren

tres problematicas bésicas: falta de recursos por parte del Estado para suministrar los

medicamentos y equipamiento necesario a los hospitales, alto costo del servicio de

salud privado y, pobreza.

‘El sistema de salud de Guatemala, tiene como propdsito trabajar por la atencion

primaria de salud, sin embargo, la mayoria de sus acciones se centran en recuperar la

salud y en reducir o compensar la incapacidad que se ha generado secundaria a un

evento de enfermedad”.%’

4.3. Medicamentos

Segun el autor Bertram Katzung, un medicamento o farmaco es: “Cualquier molécula

que, al introducirse en el cuerpo altera la funcién del organismo mediante interacciones

a nivel molecular

¥ Ibid. Pag. 11.

% Katzung, Bertram. Farmacologia basica y clinica. Pag.1.
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Los medicamentos constituyen un elemento esencial para la preservacion de la salud d
las personas. Su descubrimiento requiere importantes inversiones de recursos
humanos, tecnolégicos y econdémicos; los frutos de los mismos logran dilucidarse tras
largos periodos de tiempo, mas extensos cuando mayor complejidad presenta la

enfermedad para la que se busca un reactivo.

Debido a lo mencionado, es que los responsables, patrocinadores y demas personas
que estan detras de la creacion de productos farmacéuticos y medicinales buscan que la
proteccion de su trabajo sea lo mas fuerte e integral posible; exigiendo de la

administracion publica, los mecanismos adecuados para lograrlo.

4.3.1. Derecho de patente sobre medicamentos

Los derechos de patente que amparan los descubrimientos, incluidos los medicamentos,
pretenden no so6lo que la innovacion se haga publica, también tienen como finalidad
promocionar el desarrollo de la investigacién, abriendo la posibilidad a quienes
sufragaron los costes, de recuperar la inversién realizada y obtener rendimientos que les

permitan continuar en esta actividad.

Con estos fines, el titular del derecho puede forzar la exclusién del mercado de cualquier
producto patentado, que no haya sido comercializado con su consentimiento. Si por el

contrario, el producto objeto de proteccibn, es puesto en el mercado con el
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comercializaciones realizadas por terceros, debido a que ha quedado agotado su

derecho.

En contraposicion al derecho de propiedad intelectual que amparan las patentes de
invencién, se encuentran situaciones sociales de primer orden que provocan la aparicion

de algunas excepciones a la aplicacion normal de tal derecho.

4.3.2. Excepciones a los derechos de patente

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio, reconoce que existen situaciones en las que intereses publicos,
diferentes de los perseguidos por el sistema de patentes, prevalecen sobre la defensa
del derecho exclusivo. Dicho Acuerdo no especifica los casos en los que pueden
utilizarse las excepciones; por ello el alcance exacto de cada uno de los preceptos
depende del significado especifico que las legislaciones le confieran a las condiciones

que deben satisfacerse para poder recurrir a ellos.

E! mismo Acuerdo, distingue entre las excepciones a los derechos conferidos por la
patente de invencion y los otros usos sin autorizacion del titular de las patentes. De la

lectura del Articulo 30 del instrumento internacional en mencion, se desprenden las
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condiciones que la comunidad internacional debe observar en las excepciones a Ia

proteccion de las patentes farmacéuticas:

a) Deben ser limitadas;

b) No pueden afectar de manera injustificable la explotacién normal del derecho; y

c) No deben perjudicar injustificadamente a los intereses legitimos del titular.

Dentro de este contexto se concibe a la excepcidn de los derechos de patente, como la
situacion en la que una persona puede hacer uso del objeto de la patente sin necesidad

de pedir la autorizacion del titular y sin que ello constituya una accion ilegal.

4.3.3. El aparente conflicto entre los derechos de inventor y las licencias

obligatorias

Se hace necesario analizar el aparente conflicto que existe entre derechos de inventor y
las licencias obligatorias; debido a que éstas y las importaciones paralelas son las dos
practicas comerciales licitas que se realizan sin la autorizacién del titular del derecho de
patente; ademas de ser ambas, las que mas controversia causan en la practica

comercial internacional.

81


Ludwing Godinez
Text Box


e
GRS JUR,
NN cARtg J:Z-\

(‘j:‘, SECRETARIA 2T

BG ————— F
. . . \%”Eﬁmmi;‘;/

Para considerar la relacién de las licencias obligatorias de patentes con los eventuales ™~

derechos de propiedad del inventor sobre el objeto patentado; es preciso partir del

reconocimiento del interés que subyace en todo sistema de patentes.

La obligatoriedad que estatuye el Articulo 134 de la Ley de Propiedad Industrial en
cuanto a las licencias de patente, supone la constitucion heterbnoma de una relacion
obligatoria; heterbnoma, en el sentido de que el Estado se impone a la voluntad de una
de las partes por motivos superiores; que van desde la falta de explotacién hasta el
interés publico superior, como la salud publica; obligando al titular a abstenerse de

impedir el uso por terceros, de la patente.

Si se ve superficialmente el tema de las licencias obligatorias, pareceria que el Estado
se excede en sus facultades al limitar el derecho que la patente confiere a su titular; sin
embargo, debe sefalarse que es el Estado el que otorga tal privilegio o exclusividad de
explotacién del invento. De lo anterior se comprende entonces que, la intervenciéon
estatal que se realiza, Unicamente tiene la finalidad de restablecer el equilibrio alterado

por el titular de la patente, en beneficio del interés general.

4.3.4. Las licencias contractuales y las importaciones paralelas

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en el Articulo 132 establece que: “El
titular de una patente podra conceder licencia para la explotacion de la invencion

patentada. La inscripcion de la licencia contractual en el Registro no es obligatoria, pero
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la misma solo tendra efectos legales frente a terceros desde la inscripcion. La
explotacion de la patente por el licenciatario cuya licencia esté inscrita en el Registro, se
considerara para todos los efectos legales como efectuada por el propio titular...”.
Ademas, el Articulo 133 establece que: “Salvo estipulacién en contrario,... la licencia no
sera exclusiva, pudiendo el licenciante, otorgar otras licencias para la explotacién de la

patente en el pais...”.

El ultimo articulo citado es de vital importancia para este analisis, puesto que evidencia
que en Guatemala puede existir pluralidad de licenciatarios que se dediquen a la
explotacién de un mismo producto. Y ello en concordancia con la normativa citada
paginas atras, respecto de la obligatoriedad de contar con registro sanitario para la
explotacion comercial de medicamentos y productos afines; aun cuando estos sean
importados, resalta la licitud y la no contraposicion de derechos al practicar la

importacién paralela de medicamentos.

Es decir que, toda persona que cuente con licencia sanitaria vigente como importador,
puede importar paralelamente productos farmacéuticos con registro sanitario nacional,

sin vulnerar en ninguin momento el derecho del titular de la patente.

4.4. Causas de la falta de acceso a la salud en Guatemala

No es dificil explicar las causas de la falta de acceso a la salud en Guatemala, no hace

falta tampoco recurrir a la doctrina para realizar tal explicacion; pues basta con salir a la
83
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Dicho fendmeno socioeconomico (la pobreza), es producto de varios factores, dentro de

los que pueden mencionarse:

La desigualdad, es evidente que desde siempre la riqueza ha estado distribuida de
forma injusta en este pais. Es deprimente ver personas tan poderosas y ricas que
Unicamente buscan enriquecerse cada dia mas y son totalmente indiferentes a las
situaciones de su projimo; por otro lado, la mayoria de la poblacién guatemalteca
sufre de pobreza y otro gran porcentaje sufre de pobreza extrema. Lo anterior deriva

en que Guatemala esté en los ultimos puestos de desarrollo humano a nivel mundial.

La falta de educacion, el factor que no permite la erradicacién de la pobreza es el
poco acceso que se tiene a la educacion; pese a los esfuerzos y avances que se han
logrado en los ultimos afos, la situacidn actual es el resultado de que los
guatemaltecos no cuenten con la herramienta educativa para lograr un maximo

desarrollo.

Precios elevados, los comerciantes, licenciatarios o titulares de los derechos de
propiedad intelectual de que se trata en este escrito; la mayoria de veces, establecen
precios exorbitantes para los medicamentos. Es comprensible que se busque
sufragar los gastos incurridos y obtener ganancias, pues el lucro es el objetivo del

comercio, pero el problema radica en la irracionalidad de los precios que se
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imposibilita tener la capacidad de pago que requieren los medicamentos.

4.5. Colision entre el derecho a la salud y la propiedad intelectual

En un sector como el farmacéutico, las importaciones paralelas son vistas por la
industria como comportamientos anticompetitivos que ponen en peligro la continuacion
de la actividad investigadora. Ello debido a que restringen los beneficios que los titulares
de los derechos pudieran percibir sin la existencia de tales importaciones. Es decir, los
titulares de los derechos de propiedad intelectual se oponen a las importaciones

paralelas, alegando que vulneran sus derechos.

Debe decirse que, efectivamente la propiedad intelectual, es reconocida por la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala como una garantia fundamental y

que ademas, la comunidad internacional coincide en ello.

Por otro lado, se encuentra el derecho a la salud, que de mas esta decir, es un derecho
que el ser humano posee por su misma naturaleza, es innato al mismo, por ende es
reconocido por cualquier legislacion del mundo. La salud es reconocida y valorada con
tal importancia debido a que es parte de la integridad del ser humano y del bienestar
general al cual éste tiene derecho. La salud es innata a la condicidn de bienestar que el

ser humano debe disfrutar.

85


Ludwing Godinez
Text Box


\lo Jn’/ .
* C"?laoﬁ’¢
“ g8

c“

t}

‘\
o

\
0
9,

RSID4H "

Hrensa, rd

Para dar forma al presente analisis juridico, es procedente recordar un poco sobre il

kD
y0e
0

SECRETARIA

T

14

b

oV

\3
43
P

i
X
XA
&
“,
\Sj ¥

e
‘o
&

T

contrato social de Rousseau, en el que se explica que el ser humano dejo su vida
natural y se civilizé con la finalidad de que el Estado cubriera sus necesidades; es decir,
que cedio ciertos derechos, con el objeto de que estos fueron salvaguardados de mejor
manera, por un ente que pudiera hacerlos valer frente a todos: “...Encontrar una forma
de asociacién que defienda y proteja con la fuerza comun la persona y los bienes de
cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a si mismo
y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundanﬁental cuya solucién da el
contrato social...”.>®* En el mismo sentido, el pensamiento de Hobbes explica que el
hombre se civilizé porque el hacerlo le representaba mayor utilidad que el mantener su
estado de naturaleza: “...El fin del Estado es, particularmente, la seguridad, al introducir
esta restriccion sobre si mismos, es el cuidado de su propia conservacion y, por
afiadidura, el logro de una vida mas armonica; es decir, el deseo de abandonar esa

miserable condicion de guerra...”.*

La mencion anterior, se hace con la intension de poner de manifiesto que ha sido el ser
humano el que le ha dado la potestad al Estado para administrar a la sociedad y, dentro
de tal administracion se encuentra la jerarquizacion de los derechos del hombre; lo que
quiere decir que el Estado tiene la potestad de realizar ciertas acciones que contribuyan

con el equilibrio de los derechos de las personas.

¥ Rousseau, Juan Jacobo. El contrato social o principios de derecho politico. Pag. 14.
“* Hobbes, Thomas. Leviatan. Pag. 71.
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Antes de proseguir, es procedente también recordar que, el preambulo constitucio

i

.

establece, en lo atinente a la tematica de este analisis:

- La primacia de la persona humana; y

- La responsabilidad del Estado de promover el bien comun.

Ademas, el Articulo 1° del mismo cuerpo constitucional establece, como fin supremo del
Estado, la realizacidon del bien comdn y, el Articulo 2° contempla, como deberes del

Estado, entre otros: garantizar a los habitantes de la Republica la vida.

Pese a que en Guatemala y en la mayoria de paises del mundo, se reconoce la
propiedad privada, existen situaciones en las que necesariamente, el bienestar social
prevalece sobre el individual. Lo anterior es asi, debido a-que por sobre cualquier bien
juridico que el Estado tutele, el bienestar de la persona es superior, porque dentro de tal

bienestar se encuentra su vida y, por consiguiente su salud.

Lo anterior no quiere decir que se vulneran derechos particulares, simplemente el
Estado, con este tipo de medidas, pretende restablecer el equilibro que se ha

quebrantado, de modo que de esta forma cumpla con sus obligaciones fundamentales.

Debe decirse que el Estado de Guatemala, ha sido incapaz de cumplir efectiva y

eficazmente con la prestacion del servicio basico y esencial de salud; por ello debe
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cumplir con sus obligaciones; siempre que tales medidas sean apegadas a derecho y no
contravengan sus propias disposiciones juridicas, ni los compromisos internacionales

adquiridos.

La implementacion de la importacion paralela de medicamentos en el pais, no vulnera
en ningun momento los derechos de patente (derecho individual); puesto que la
adquisicion del producto, por el importador, se hace de manos de un licenciatario de la
patente, solamente que no dentro del territorio de Guatemala, sino que en otro lugar en
el que resulte mas econdémico. Lo anterior quiere decir que el titular de la patente no se
ve privado de su derecho en ningin momento; puesto que en primer lugar, ya ha
agotado su derecho al poner en la corriente comercial su producto; y en segundo lugar,

porque la importacidn se hace de manos de un licenciatario del titular de la patente.

Los bienes juridicos tutelados en mencién tienen jerarquia y la Constitucion Politica de
la Republica de Guatemala; protege por sobre todo, la vida e integridad de sus

habitantes, lo que necesariamente incluye a la salud (derecho publico).

Sin embargo y, pese a que el Estado tiene la facultad de limitar ciertos derechos en pro
del bien comun; en este caso, no tiene necesidad de hacerlo, puesto que el titular de la
patente, agota su derecho al introducir su invenciéon en la corriente comercial y el
importador que quiere introducir productos patentados a Guatemala, debe hacerio con

un licenciatario de la patente y, ademas tal producto debe estar registrado en la
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es aceptar el agotamiento internacional de la patente, regulada tal aceptacion, en el

Articulo 131 de la Ley de Propiedad Industrial.

4.6. Conciliacion entre la importacion de medicamentos y los derechos de invencion

Para quien escribe estas lineas, la causa de la colisidon existente entre el derecho
universal a la salud y los derechos de patente es la pobreza, de la que deriva la escasez
de medicina preventiva y curativa en Guatemala. Teniendo lo anterior como
consecuencia la necesidad, por parte del Estado, de implementar las politicas pUblicas

que contribuyan a brindar acceso a la salud a la poblacion.

Desde una perspectiva realista, se debe decir que la realidad socioecondmica de
Guatemala no va a cambiar a corto plazo; puesto que el desarrollo es un proceso
evolutivo y no se puede esperar a que la situacidon cambie; deben tomarse medidas

tendientes a una solucion practica y realizable a corto plazo.

Esta generalmente admitido que los productos farmacéuticos no pueden tener la
consideracion de mercancias o productos ordinarios; debido a que los medicamentos
desempenan un papel social de importancia, en la medida en que son parte integral del

logro de un derecho humano fundamental: la salud.
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que significa que las politicas aplicadas deben encaminarse a poner los medicamentos

al alcance de todos aquellos que los necesiten; y esto a precios posibles para las

realidades economicas de los paises.

La solucién practica que se propone para aliviar la necesidad de acceso a la salud
publica; es la importacion de medicamentos de manos de licenciatarios que ofrezcan
mejores precios. Ello debido a que tal importacion, en un pais en el que se vende a un
precio inferior permitira a mas pacientes tener acceso al producto. Al mismo tiempo, el
titular de la patente no deja de recibir la remuneracién por la invencion patentada. Las

importaciones paralelas pueden reducir el precio de los farmacos, ya que abren paso a

la competencia.

Es decir que, lo que se propone es la importacion paralela de medicamentos
patentados; puesto que de esta manera se satisfacen las necesidades sanitarias del
pais y al mismo tiempo el titular del derecho de invencidn sigue beneficiandose de su

creacion, al lucrar con la venta del producto.

Antes de concluir, debe decirse que la importaciéon paralela de productos farmacéuticos,
es procedente unicamente para medicamentos que cuenten con registro sanitario en
Guatemala; registrados o inscritos por el Departamento de Regulacién y Control de

Productos Farmaceéuticos y Afines.
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Para comprender de mejor manera lo anterior, debe entenderse al registro sanitario ™~

como la autorizacién otorgada por el Estado, a través del 6rgano administrativo
correspondiente; con el propdsito de garantizar la libre circulacion de productos
farmacéuticos, vigilando la incidencia que los mismos pueden tener en la salud de los

habitantes, desde el momento de su fabricacion, distribucién, comercializacion y uso.

De acuerdo con la legislacién guatemalteca, necesitan registro sanitario los productos
farmacéuticos y otros productos afines con el fin de regular y vigilar sanitariamente la

produccién, importacién, exportacion y comercializacion de estos productos.

De esta forma queda claro que, debe prevalecer la salud publica sobre el derecho
particular que representan los derechos de propiedad intelectual; especificamente los
derechos que confieren las patentes de invencion. Lo que no quiere decir que se puedan
vulnerar los derechos de los particulares, sino que, en situaciones de necesidad debe
atenderse al interés comun, en obediencia a lo que la Constitucion Politica de la

Republica de Guatemala establece.

Ademas, es preciso insistir en que las importaciones paralelas no vulneran los derechos
de propiedad intelectual; en virtud de que éstas solamente son posibles cuando tales
derechos se han agotado, en el caso de Guatemala, cuando se ha suscitado por primera
vez, la introduccion del producto patentado en la corriente comercial; debido a que el
ordenamiento juridico guatemalteco acoge el sistema de agotamiento internacional de la

patente de invencidén. Asimismo, debe recordarse que el titular de la patente no deja de
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lucrar, puesto que obtiene las ganancias de su invencién con la venta que realiza depF™+.57
producto; debido a que la importacion paralela siempre se va a realizar por la
adquisicion de los productos farmacéuticos y afines de manos de licenciatarios del titular

de la patente.

Lo Unico que genera esta tematica es mayor competencia en el mercado e
inconformidades de parte de los licenciatarios de la patente en Guatemala; debido a que
los importadores no estan adquiriendo los productos de ellos, sino de licenciatarios
extranjeros, que ofrecen mejores precios; 1o que claro estd, obliga a los licenciatarios

nacionales a competir contra precios menores.
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1. La sociedad guatemalteca presenta una problematica grave en el sector salud,
respecto a la falta de medicamentos que cuenten con precios justos que estén al
alcance de todos los sectores de la poblacidon y no Unicamente al de unos pocos

privilegiados.

2. La inequidad y la distribucion desigual de la riqueza en Guatemala, provoca
problemas sociales como desempleo, falta de educacion, entre otros; que conllevan
a la pobreza de la mayoria de la poblacién. Ello en el ambito de la salud es un grave
problema, puesto que un gran sector de la poblacion no puede acceder a la medicina

necesaria, ya sea preventiva o curativa.

3. Actualmente no existe una alternativa de mercado que verdaderamente permita a la
poblacién acceder a la salud, ajustandose a sus posibilidades socioeconémicas. El
acceso a medicamentos comprende tanto medicina curativa como preventiva,

ademas de atencién médica y hospitalaria.

4. Las importaciones paralelas provocan inconformidades en los titulares de las
patentes de invencion; puesto que alegan que las mismas vulneran sus derechos de
propiedad intelectual, sin embargo, contribuyen a combatir monopolios y aumentan la

competencia comercial, ofreciendo mayores opciones y precios al consumidor final.
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por parte del Estado, constituye una excepcion a los derechos de propiedad
intelectual; debido a la necesidad de acceso a medicamentos para la poblacién.
Pese a lo anterior, aunque no se tratare de una necesidad publica dicha practica

seria legal, puesto que la legislacién guatemalteca la reconoce.
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1. El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, tiene la obligacién de proveer al
sistema nacional de salud de los insumos necesarios para proteger y restablecer la
salud de los guatemaltecos, ello debido a que a dicho ministerio le corresponde velar
por la salud preventiva y curativa de la poblacion y realizar las acciones necesarias
para la proteccion, promocion, recuperacion y rehabilitacion de la salud fisica y

mental de los habitantes del pais.

2. El Estado debe ser agente proveedor de empleo y educacion, por lo que, a través del
Ministerio de Finanzas Publicas tiene que realizar las asignaciones presupuestarias
congruentes con las necesidades reales de la poblacion, especialmente en lo que a

salud se refiere.

3. Que el Ministerio de Economia, promueva y proteja la practica de las importaciones
paralelas de medicamentos, en pro de provocar mayor competencia en el mercado
farmacéutico y precios comodos de los mismos; obligando asi a los licenciatarios y
titulares de las patentes a establecer precios mas accesibles y justos para la

poblacion.
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4. La Constitucidon Politica de la Republica de Guatemala en su Articulo 130 prohibe el

monopolio; sin embargo, es una practica que existe en el pais, por lo que en
cumplimiento del mandato constitucional el Estado, a través de los organos
competentes debe eliminarlos, puesto que estos encarecen la vida de los

guatemaltecos en todos los sentidos, especialmente en el sector salud.

El Organismo Legislativo debe realizar una revision del tema del agotamiento del
derecho de marca y patente dentro de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que a
pesar de regular el agotamiento de los mismos, se contempla la figura de la
importacion paralela unicamente de manera tacita. Dicha revisidon debe tener como

resultado la regularizacion expresa de la importacién paralela.
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