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UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS
. . Hora: y
Respetabie Licenciado: Firma:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de emitir dictamen, en mi calidad de asesora
del bachiller JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ, carné 201402713, de conformidad con
el nombramiento de fecha 25 de febrero de 2019, del trabajo de tesis titulado
“DETERMINACION DE LA PROTECCION DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO
DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA
INTERNACIONAL?”.

Después de revisar el trabajo en mencién y de llevar a cabo una serie de modificaciones
me complace manifestar lo siguiente:

1. Contenido cientifico y técnico de la tesis: En la misma se analizan aspectos juridicos
importantes como lo es el estudio de la normativa que regula el secreto empresarial, tanto
nacional como internacional, con el objeto de determinar el alcance de dicha proteccién y
establecer si Guatemala cumple con los estandares internacionales.

2. Metodologia y técnicas de investigacion utilizadas: Los métodos utilizados en el trabajo
fueron el método analitico y el método sintético, los cuales permitieron comprobar la
hipétesis planteada y llegar a las conclusiones expuestas. La técnica utilizada para
reforzar la investigacion fue la revision bibliografica.

3. Redaccion: A mi consideracion la redaccion utilizada en la elaboracion de la
investigacion es adecuada, en virtud que el bachiller utilizé un lenguaje claro, conciso,
técnico y comprensible para el lector, conforme a las reglas ortograficas de la Real

Academia Espafiola.
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4. Contribucion cientifica: Como aporte académico se establecié que en Guatemala existe ]

una efectiva proteccion de los derechos de propiedad industrial, al momento de existir una,
amplia legislacion que regula el secreto empresarial, es por ello que dentro de la misma
se llevd a cabo un andlisis de la normativa guatemalteca de conformidad con la normativa
internacional y se proporcioné abundante informacién doctrinaria.

5. Conclusion discursiva: La conclusion elaborada es correcta, en virtud que el bachiller
determiné que en Guatemala existe una amplia normativa que regula la proteccion del
secreto empresarial, puesto que esta no solo se encuentra dentro de la Ley de Propiedad
industrial sino también en diversos tratados y convenios ratificados por el Estado de
Guatemala, que forman parte de su ordenamiento juridico interno, por ello, Guatemala si
cumple con una proteccion efectiva del secreto empresarial.

6. Bibliografia utilizada: Considero que la bibliografia utilizada es amplia y adecuada para
tratar el tema, asimismo, es valiosa fuente de informacion y de gran utilidad para consulta
de estudiantes y profesionales que se interesen en el tema.

7. Declaro que no soy pariente dentro de los grados de ley del bachiller Julio Enrique
Manzo Sanchez.

En virtud de lo expuesto, a mi consideracion, el trabajo de tesis cumple con los requisitos
para su aprobacion, de conformidad con el Articulo 31 del Normativo para la Elaboracion
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico,
por lo que, en mi calidad de asesora, emito DICTAMEN FAVORABLE, para que el mismo
continué el tramite correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Licda. Myriam Eu Lopez Miyares
ora de Tesis
Col. 4103

enia Lopes Myures
NOTARIO
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PRESENTACION

La investigacion, relacionada con el secreto empresarial regulado en la Ley de
Propiedad Industrial, es de tipo cualitativo, pertenece a la rama del derecho de
propiedad intelectual, contiene un anélisis doctrinario y legal relacionado a la proteccion
del secreto empresarial, que ha tomado relevancia en la sociedad moderna, por lo que

se hace necesario su estudio.

El estudio se realiz6 en la Republica de Guatemala, en el periodo comprendido del afio
2015 al 2018; siendo el objeto de estudio la normativa nacional e internacional que
regula el secreto empresarial y los sujetos de estudio las personas individuales y

juridicas titulares de informacién considerada como secreto empresarial.

Como aporte académico se demostré que dentro de la Ley de Propiedad Industrial y en
los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, que forman parte del
ordenamiento juridico interno, se establecen normas juridicas que permiten la proteccion
efectiva del secreto empresarial, puesto que dicha normativa hace posible que existan
medidas razonables que impiden que la informacién que conforma el secreto
empresarial sea adquirido, divulgado y explotado por un tercero que tuvo acceso a él de
manera ilegitima, como lo son los contratos de confidencialidad y las acciones
procesales de solicitud de una medida cauteléf, la reivindicacion de derechos de
propiedad industrial, el juicio oral de competencia desleal, entre otras, las cuales afirman
que el Estado de Guatemala cumple con los estandares internacionales, de proteccion

al secreto empresarial, a pesar de no existir una ley especifica.
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HIPOTESIS

secreto empresarial, ya que cuenta con proteccion regulada en la Ley de Propiedad
Industrial y convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, que son
parte del ordenamiento juridico interno, los que le permite a su titular revindicar su
propiedad cuando esta sea violada por un tercero, garantizando su proteccion efectiva
aun cuando no se cuenta con una ley especifica (propia) que reuna el articulado para la

proteccion y observancia del secreto empresarial como en otros paises del mundo.
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

Para la comprobacion de la hip6tesis se utilizé el método analitico y el método sintético,
pues derivado del analisis realizado sobre legislacién nacional, convenios, tratados
internacionales y leyes que regulan el secreto empresarial en paises industrializados
como Inglaterra, Estados Unidos, Espafia e ltalia, atendiendo también a los factores
sociales, juridicos y econdémicos en una empresa y en el pais, al momento de la
divulgacion de un secreto empresarial, y la reconstruccion de la informacion obtenida del
andlisis, se determind que Guatemala si cumple con los estandares internacionales de

proteccién de los derechos de propiedad industrial.

Derivado de lo anterior, la hipotesis planteada fue validada, ya que el secreto

empresarial cuenta con una proteccién adecuada que le permita a su titular revindicar su
propiedad cuando esta sea violada por un tercero, pues no solo se encuentra regulado
en la Ley de Propiedad Industrial, sino también, en convenios y tratados internacionales

ratificados por Guatemala que forman parte del ordenamiento juridico interno.
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INTRODUCCION

La investigacion es de gran importancia, en virtud de que el secreto empresarial es uno
de los activos mas valiosos de las empresas que se convierten en herramienta de
desarrollo para el pais. En ese sentido, se vio la necesidad de realizar un analisis de Ia
legislacion nacional e internacional que reguila la proteccion del secreto empresarial, con
el fin de establecer si el Estado de Guatemala cumple con los estandares
internacionales al adecuar su normativa a aquellos compromisos adoptados
internacionalmente y con ello garantizar la proteccion efectiva del secreto empresarial.

La problematica que ha permitido indagar sobre la necesidad de determinar la
proteccion del secreto empresarial en Guatemala de conformidad con la normativa
internacional, es que la utilizacion del secreto empresarial ha ido en aumento debido al
crecimiento de las empresas nacionales e internacionales dentro del pais, en virtud de lo
anterior se realizé6 un estudio desde el ambito juridico con el fin de determinar si las
normas contenidas dentro de la Ley de Propiedad Industrial son suficientes para la
efectiva proteccidén del secreto empresarial.

El objetivo general de la investigacién era determinar el alcance de la proteccion del
secreto empresarial dentro de la legislacion guatemalteca de conformidad con la
normativa internacional, objetivo que fue alcanzado, en virtud que al momento de
realizar el andlisis de la legislacion nacional, internacional y de otros paises
industrializados se contemplé que el secreto empresarial encuentra una proteccion
efectiva en Guatemala, ya que no solo se encuentra regulado en ia Ley de Propiedad
Industrial, sino también, en tratados y convenios internacionales ratificados por

Guatemala, derivado de elio el Estado si cumple con los estandares internacionales.

El contenido de la investigacion esta estructurado en cuatro capitulos, el primero, hace
referencia al término de propiedad intelectual, desarrollando esta rama del derecho y
las dos clasificaciones en las que se divide, siendo esta los derechos de autor y

(i)
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derechos conexos y los derechos de propiedad industrial; en el segundo, se de

especificamente todo lo relativo a los derechos de propiedad industrial; el tercer n,ggm:ﬁ%
refiere al secreto empresarial estableciendo y desarrollando cada uno de los requisitos
que debe cumplir la informacién para que sea considerada como tal; finalmente, en el
cuarto, se realiz6 el andlisis de la determinacion de la proteccion del secreto empresarial

en la legislacion guatemalteca de conformidad con la normativa internacional.

Los métodos utilizados en el trabajo fueron el método analitico y el método sintético, los
cuales permitieron comprobar la hipétesis planteada y llegar a la conclusién final. La

técnica utilizada para reforzar la investigacion fue la revision bibliografica.

En Guatemala existe una normativa adecuada, que regula la proteccion del secreto
empresarial, puesto que la Ley de Propiedad Industrial, es una de las mejores a nivel
Latinoamérica, que cumple con todos los compromisos internacionales adquiridos por
Guatemala, que se derivan de los tratados y convenios internacionales en materia de
derechos de propiedad industrial, por ello, se recomienda al Estado de Guatemala velar
por el cumplimiento de estas normas, ya que el secreto empresarial es un activo
inmaterial de las empresas que al momento de ser revelado pierde su valor econdmico,

en virtud de lo anterior es primordial mantener su confidencialidad.

(ii)
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CAPITULO
1. Derechos de propiedad intelectual

El término de propiedad intelectual hace referencia a esa rama del derecho por medio
de la cual el Estado se encarga de proteger las creaciones del intelecto humano,
abarcando tanto el derecho de autor y derechos conexos como los derechos de

propiedad industrial.

Con el desarrollo de las formas de organizacion social y las formas de comercio e
industria, las areas del saber humano han ido evolucionando y especializandose para
adecuarse a un contexto actual de la forma de hacer negocios. Los derechos de
propiedad intelectual han tomado auge en el comercio internacional, haciendo necesaria
su protepcién a través de la creaciéon de legislacion nacional e internacional que
establezca las pautas y los limites sobre los cuales se debe desarrollar esta rama del
derecho, promoviendo, de esta manera, mejores negociaciones dentro y fuera del pais y

garantizando la proteccidn de los mismos.

1.1. Origenes

El origen de los derechos de la propiedad intelectual se remonta al derecho romano
clasico. “La proteccion de estos derechos estaba contemplada en el Digesto de
Justiniano, en el cual se establecié la Lex Cornelia de Falsis que calificaba como ofensa

el uso indebido de la marca y las imitaciones, y sancionaba tales hechos con penas de

Q
A

3y
7

Y,
37
=,


Usuario01
Cuadro de texto


embargo, esta proteccion no fue suficiente, ya que durante esta época e incluso

después se conocieron varios hechos de falsificaciones de obras.

En la Edad Media, al contrario de la Edad Clasica, existi6 una disminucién en la
produccion de libros, pues los monasterios eran las uUnicas instituciones que se
encargaban de la redaccién y produccién de los mismos, siendo los monjes y los frailes
quienes tenian la tarea de copiar obras clasicas, aunque lo hacian de manera escasa,

limitada y desprovista de una rigurosa proteccion legal.

Posteriormente, en la Edad Moderna, con la invencién de la imprenta por Johann
Gutenberg, a finales del Siglo XV, se cred una revolucion en la produccién y distribucion
de obras literarias, que trajo consigo el aurhento de la demanda de libros, derivado de la
facilidad de su reproduccidn é bajo costo, permitiendo, de esta manera, el acceso al
publico a las obras literarias. Es en este momento cuando por primera vez la produccion
intelectual del ser humano comienza a generar riqueza, surgiendo asi la necesidad de

crear un mecanismo que regulara esa reproduccién desenfrenada de libros.

Primero este mecanismo “... surgié mediante un privilegio que concedian los monarcas a
los escritores a efecto de que éstos hiciesen imprimir sus obras. Estos privilegios que
otorgaban a través de cartas patentes de la cancilleria y no se otorgaban a las obras de
arte puesto que en aquella época no existian procedimientos industriales para su

reproduccion.”? De esta manera los privilegios fueron monopolios de explotacion que

1 Berkemeyer, Hugo. Estudios de derecho y propiedad intelectual. Pag. 123
2 Flores Juarez, Juan Francisco. Los derechos reales. Pag. 22
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consistian en que solamente el impresor podia editar y distribuir las obras, impidiendo

en un principio la libre competencia. Eran de caracter temporal y de acuerdo al territorio.

Esta regulacion tenia por objeto incentivar la actividad editorial, sin embargo, terminé
generando una tendencia de tipo monopolistica que no permitia el ingreso de nuevos
empresarios. Es por ello que, producto de la tensiéon surgida entre los grandes
impresores, quienes tenian la exclusividad de edicién de las obras, y quienes defendian
la libertad de imprenta, en 1710 en Inglaterra se aprobé el Estatuto de la Reina Ana,
aboliendo los privilegios que se concedian a los impresores, siendo esta la primera ley
conocida sobre derecho.s de autor. Seguidamente paises como Espafia, Francia y
Estados Unidos aprobaron dentro de su legislacion nacional normativa reconociendo el

derecho individual de autor.

Fue en la exposicion internacional de invenciones de Viena, donde surgi6 la necesidad
de proteger internacionalmente las obras intelectuales, es por ello que en 1883 se firmo
el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito por el Estado
de Guatemala el 20 de marzo de 1883, ratificado el 20 de abril de 1998, aprobado a
través del Decreto 11-98 del Congreso de la Republica de Guatemala de fecha 18 de
febrero de 1998 y depositado en la OMPI el 18 de mayo de 1998.Asimismo, en 1886 se
firmé el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras literarias y Artisticas, cuya
adhesion por parte de Guatemala se aprobd a través del Decreto 71-95 del Congreso de
la Republica de Guatemala, publicado el cinco de noviembre de 1995 y depositado en la

OMPI el 28 de abril de 1997, siendo este y el Convenio de Paris, los primeros acuerdos
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en otros paises.

1.2. Definicion

Los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como el “...conjunto de derechos
resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados

principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar.”

Asi se dice que el término de propiedad intelectual hace referencia a todas las
creaciones provenientes del ingenio humano, es decir, ideas, expresiones, invenciones,
que son resultado de la actividad privada y que permite a su propietario la libre

disposicién sobre las mismas.

E! Articulo 2 del Convenio de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI,
o Convencion de Estocolmo, ratificado por Guatemala el 21 de diciembre de 1982,
depositado el 31 de enero de 1983 y en vigencia desde el 30 de abril de 1983, sefala
que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y
actividades siguientes: Obras literarias, artisticas y cientificas, las interpretaciones y
ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusion, las
invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos
cientificos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fabrica, de comercio y de
servicio, los nombres y denominaciones comerciales y la represion de la competencia

desleal.

3 Sherwood, Robert. Propiedad intelectual y desarrollo econémico. Pag. 23
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La propiedad intelectual también puede definirse de la siguiente forma: “Es el res

de aplicar la nocién de goce y disposicion sobre una cosa, sea su indole material o N&¢g,, . >
la actividad intelectual en lo literario, artistico e industrial, y en virtud del cual autores,
inventores y demas titulares de tales derechos han podido ejercer actos de dominio en

relacion con las diferentes formas de explotacion de sus creaciones.”

Por ello se dice que la propiedad intelectual es la rama del derecho publico mediante la
cual el Estado protege la actividad creadora del ser humano, es decir, el resultado de su
esfuerzo en el campo literario, artistico, cientifico, la industria y el comercio, como son
las creaciones de la mente: Invenciones, obras literarias y artisticas, asi como simbolos,
nombres e imagenes utilizados en el comercio, estableciendo las creaciones que deben
ser protegidas, los requisitos que en cada caso permiten acceder a esa proteccion y las
condiciones a las cuales quedara sujeto el titular del derecho para su ejercicio y
explotacion. Establece la prohibicién impuesta a terceros de utilizar o revelar las
creaciones producto del intelecto humano sin la autorizacion de su titular, con el objeto

de evitar de esta manera las vulneraciones a los derechos del autor o inventor.

1.3. Naturaleza juridica

La naturaleza juridica de la propiedad intelectual se encuentra establecida en las leyes
éspecificas de la materia, siendo estas la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos

y la Ley de Propiedad Industrial.

4 Zapata Lopez, Fernando; Marco Antonio Palacios Lopez; Ricardo Alberto Antequera Hernandez. El rol
del Estado en la administracién de sistemas de propiedad intelectual. Pag. 154
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Dentro de la legislacién guatemalteca los derechos de propiedad intelectual perterigéen &

NN
a la rama del derecho publico, tal como lo establece el Articulo 1 de la Ley de Derecho

de Autor y Derechos conexos: ‘La presente ley es de orden publico y de interés
social...” Asimismo el Articulo 1 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual establece io
siguiente: “Esta ley tiene por objeto la proteccién, estimulo y fomento a la creatividad
intelectual que tiene aplicacion en el campo de la industria y el comercio y, en particular,
lo relativo a la adquisicién, mantenimiento y proteccion de los signos distintivos, de las
patentes de invencién y de modelos de utilidad y de los disefios industriales, asi como la
proteccion de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate

de la competencia desleal.”

Su objeto de estudio son todas las creaciones que surgen del intelecto humano y que
deben ser protegidas por parte del Estado. Se encarga de proteger el dominio que tiene

una persona sobre su creacién, especificamente, sobre bienes inmateriales.

Derivado de ello, todas las creaciones que son protegidas por la propiedad intelectual
tienen como caracteristica en comun la exclusividad conferida a su titular para el
gjercicio de los derechos establecidos en la legislacién, siendo este el unico facultado

para su aprovechamiento econdémico y para transmitir este derecho a un tercero.
1.4. Clasificacion

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece en el Articulo 42 lo

siguiente: Derecho de autor o inventor. “Se reconoce el derecho de autor y el derecho
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de inventor, los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su

invento, de conformidad con la ley y los tratos internacionales.”

De esta manera el Estado de Guatemala reconoce, garantiza y protege la creacion del
intelecto humano como un derecho inherente a su creador o inventor, confiriéndole a su
titular la exclusividad de su creacién, para ser el unico facultado de su aprovechamiento
econdmico, para transmitir este derecho a un tercero y, en general, para el gjercicio de
todos los demas derechos establecidos en la legislacién nacional e internacional.
Dependiendo del campo al que pertenecen las creaciones que se protegen, la propiedad
intelectual se clasifica en dos ramas: Derecho de autor y derechos conexos, y la

propiedad industrial.

Esta clasificacion obedece a la separacion realizada en el ambito internacional al
momento de aprobarse los primeros acuerdos sobre propiedad intelectual, por un lado,
el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, que contiene
disposiciones que protegen las marcas, dibujos industriales, patentes, inventos y normas
relativas a la represion de la competencia desleal, por el otro lado, el Convenio de
Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, que contiene disposiciones

para la proteccion de obras.

1.4.1.Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor es “la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor

sobre las creaciones que presentan individualidades resultantes de su actividad
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intelectual, que habitualmente son enunciados como obras literarias, musicales, t
artisticas, cientificas y audiovisuales.” La concepcion juridica latina reconoce la calidad
de autor en la persona fisica creadora de la obra y como excepcion admite la autoria
cuando nazca en cabeza de otras personas como en las obras colectivas, salvo pacto

en contrario.

El objeto principal de esta rama de la propiedad intelectual es proteger la produccion,
difusion, comercializacion y distribucion de las creaciones del ingenio, es decir, la
actividad creadora del ser humano y el resultado de su esfuerzo, puesto que el derecho
de autor no protege ideas si estas no se exteriorizan fisicamente mediante un soporte
material, como resultado de un acto de reproduccién, mediante la escritura, la palabra
hablada, la musica, el dibujo, la pintura, la escultura, la television, bases de datos, entre
otros. Esta creacion recibe el nombre de obra y para que sea protegida por el derecho
de autor tiene que ser una creacion formal, individual y original y susceptible de ser

divulgada o reproducida.

Tal como lo establece el Articulo 18 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, los derechos de autor comprenden facultades de contenido personal o

derechos morales y facultades de indole econdémica o derechos patrimoniales.

Los primeros, derechos morales, son el aspecto del derecho de autor que protege la
personalidad del autor en relacion con su obra, se refiere a ese derecho que tiene el

autor que su nombre aparezca en la obra, que se respete su calidad de creador de la

5 Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Pag. 11
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misma y el derecho a decidir sobre su divulgacion. Comprende el derecho

paternidad y la integridad de la obra. Los derechos morales son inalienables,
imprescriptibles e irrenunciables. Su fundamento legal se encuentra en los Articulos 18 y

19 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Los segundos, derechos patrimoniales, son facultades que permiten al autor explotar su
obra con el objeto de obtener ganancias dinerarias. Segun el primer parrafo del Articulo
21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos “el derecho pecuniario o
patrimonial, confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y
personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de

autorizar su utilizacion por terceros.”

Los derechos patrimoniales nacen al momento de la publicacién o reproduccion de la
obra, a diferencia de los derechos morales, estos derechos si son objeto de comercio y
estan sujetos a un plazo de proteccion, en Guatemala durante toda la vida del autory 75

anos después de su muerte, vencido este plazo la obra entra al dominio publico.

En cuanto a los derechos conexos, estos son el conjunto de facultades que la ley otorga
a personas que, sin ser autores, tienen relacién con la obra al aportar nuevos elementos
creativos o por los esfuerzos que realizan para la difusion y utilizacion de la misma. Bajo
el concepto de derechos conexos quedan comprendidas las facultades reconocidas a
los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de
difusién. Es oportuno indicar que los derechos conexos se derivan de los derechos de

autor y estan intimamente relacionados, el factor comun entre ellos es el de estar
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una actividad de mediacion entre la obra y el puablico. Su fundamento legal se encuentra

en el Articulo 50 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

~Asimismo, a nivel internacional los derechos conexos se encuentran regulados en los
siguientes convenios internacionales: El Convenio Internacional sobre la Proteccion de
los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos
de Radiodifusion adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961, aprobado por
Guatemala el 29 de octubre de 1976 a través del Decreto 37-70 emitido el 18 de agosto
de 1976 y el Convenio para la Proteccién de los Productores de Fonogramas contra la
Reproduccion no autorizada de sus Fonogramas, adoptado en Ginebra el 29 de octubre
de 1971 y aprobado por Guatemala el tres de noviembre de 1976 a través del decreto
36-76 emitido el 18 de agosto de 1976. Dichos convenios forman parte del ordenamiento

juridico interno.
1.4.2. Derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial pueden ser definidos como el conjunto de
facultades *...que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con la creacion o
descubrimient‘o de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor
fabricante o comerciante con la creacién de signos especiales con los que aspira a
distinguir de los similares los resultados de su trabajo.” ® Esta rama de la propiedad

intelectual tiene por objeto la proteccion, estimulo y fomento de la actividad creadora del

6 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario juridico elemental. Pag. 325
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ser humano en el campo de la industria y el comercio. Siendo las creaciones que N

protegen las siguientes: Signos distintivos comerciales o industriales, patentes de
invencion, modelos de utilidad, disefios industriales, asi como la proteccién de los
secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia

desleal, tal como se establece en el Articulo 1 de la Ley de Propiedad Industrial.

“Constituye la propiedad industrial el derecho atribuido a determinadas personas para
explotar exclusivamente, durante cierto nimero de afios, las actividades fabriles objeto
de éI; y también, la fécultad de usar privativamente las marcas, sefiales o titulos que
designan la procedencia de los articulos fabricados y comerciales.”” Se refiere a la
proteccién de la actividad creadora del ser humano en el campo de la industria y el
comercio. De esta manera, la propiedad industrial es la fécultad exclusiva que el Estado
otorga a una persona individual o juridica para usar y disponer de una invenciéon o un
signo distintivo, que permite a los consumidores diferenciar sus productos o servicios de
otros en el mercado nacional e internacional, evitando de esta manera que los derechos
de su propiedad sean explotados por ofros sin contar con la autorizacion
correspondiente. El Articulo 43 constitucional establece lo siguiente: Libertad de
industria, comercio y trabajo. “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de
trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan

las leyes”.

Es importante establecer que en el tema de la inversion que se realiza en la explotacion

y comercializacion de las creaciones intelectuales, en el campo de la industria y el

7 Ibid. Pag. 473
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empresario que no se vera afectado por la falsificacién de sus productos o bien por la

revelacion del secreto empresarial, mientras estas creaciones se encuentren protegidas.
En Guatemala esta rama de la propiedad intelectual se encuentra regulada
especificamente en la Ley de Propiedad Industrial. En conclusion se puede establecer
que mientras exista una mejor proteccion a los secretos empresariales, serd mayor la

atraccion a inversores en el campo de la industria y el comercio.

A nivel internacional por el Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, Adpic, ratificado el 15 de junio de 1995, aprobado por el
Decreto 37-95, én vigencia desde el 21 de julio de 1995 y depositado en la OMC el 21
de julio de 1995, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depésito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, el
Tratado sobre el Derecho de Patentes, PLT, del cual Guatemala es parte desde el 14 de
julio de 2006, y el Tratado sobre Derecho de Marcas, TLT, cuya adhesion por

Guatemala se hizo el 12 de septiembre de 2016.
1.5. Instituciones que resguardan la propiedad intelectual

A nivel internacional existe diversidad de instituciones que velan por el cumplimiento
efectivo de las normas que regulan la propiedad intelectual, entre ellas, la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, de la que Guatemala es miembro, la

Organizacion Mundial del Comercio, OMC.
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propiedad intelectual estan: La Camara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual, de

reciente creacion, la Camara de Comercio Guatemalteco Americana, Amcham, por
medio de su Comité de Propiedad Intelectual, que funciona desde hace
aproximadamente 25 afios, y, en menor grado, el Consejo Interinstitucional para la

Prevencion, Combate a la Defraudacion Fiscal y Contrabando Aduanero, Coincon.
1.5.1.Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es una organizacion
intergubernamental que pasé a ser un organismo especializado del Sistema de
Naciones Unidas. Fue creada el 14 de julio de 1967 con la firma de la Convencién de
Estocolmo, la cual entré en vigencia en 1970 y enmendada posteriormente en 1979. Su
sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Es oportuno hacer la acotacion que la Asamblea
de Naciones Unidas declaré el 26 de abril como el dia mundial de la propiedad
intelectual, con el objeto de dar a conocer la funcién que tienen los derechos de

propiedad Intelectual en el fomento de la innovacién y creatividad.

Sus origenes se remontan al momento de la adopcién del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial en 1883 y el Convenio de Berna para la Proteccion
de las Obras Literarias y Artisticas en 1886, los cuales eran administrados por dos
secretarias, posteriormente, en 1983 estas dos secretarias se unieron para formar las
Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual,

conocidas por sus siglas en francés como Birpi, las cuales tenian su sede en Berna,

13
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como la precursora de la OMPI, ya que en 1970 la Birpi se convierte en la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual.

La OMPI tiene como objetivos principales el fomentar la proteccion de la propiedad
intelectual alrededor del mundo, estimulando la innovacion, el desarrollo econémico,
social y cultural, asimismo, se encarga de asegurar la cooperacion administrativa de las

uniones establecidas a través de la celebracion de tratados internacionales.

Segun el Convenio de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual o Convenio
de Estocolmo, la Organizacién'MundiaI de la Propiedad Intelectual tiene a su cargo
cuatro actividades especificas, que contienen aspectos de naturaleza normativa,
programéticas, de normalizacion y de registro, las mismas son las bases de su razén de

ser, siendo las que describen a continuacion:

a. Actividades normativas: Consiste en el establecimiento de normas para la proteccion
y observancia de la propiedad intelectual a través de la revision de los tratados

internacionales existentes y la celebracién de nuevos tratados.

Actividades programéticas: Se refiere al asesoramiento de naturaleza técnica, juridica 'y
la capacitacion que debe prestar la OMPI a los Estados miembros en el ambito exclusivo
de derechos de propiedad intelectual, ya sea en forma individual o a grupos de paises
que comparten intereses comunes, con el fin de promover las actividades creativas,

suministrar informacioén, transferencia tecnoldgica y el fortalecimiento a las instituciones

14
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b. Actividades de normalizacién y de clasificaciones internacionales: Comprende la
cooperacion entre las oficinas encargadas de la propiedad industrial, para el registro

de marcas, patentes, disefios y dibujos industriales.

c. Registro y presentacion de solicitudes: Comprende la prestacion de servicios
referentes a la recepcion y administracion de solicitudes internacionales presentadas
por parte de los titulares de los derechos de propiedad industrial, para el registro de

marcas, patentes de invencion, disefios y dibujos industriales.

La OMPI cuenta con 192 Estados miembros con quienes trabaja conjuntamente para
estudiar y dar cumplimiento a las normas y procedimientos en materia de propiedad
intelectual. Estos Estados determinan la orientaciéon estratégica, el presupuesto y las
actividades de la Organizacion a través de sus érganos decisorios. Para convertirse en
un miembro de la OMPI el Estado debe depositar el instrumento de ratificacion o
adhesioén en poder del Director General de la Organizacion. El Estado de Guatemala es
miembro de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual desde el 30 de abril de

1983, cuando se deposito el instrumento de adhesién.

El Convenio de la OMPI establece que puede ser miembro de la Organizacion cualquier
Estado miembro de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial o de
la Unién de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, cualquier

Estado miembro de Naciones Unidas, de sus organismos especializados, del Organismo
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Organizacién.

La OMPI cuenta con tres 6rganos rectores segun el Convenio que la cred, siendo estos

los siguientes:

a. Asamblea General: Es uno de los principales érganos decisorios de formulacion de
politicas, se encuentra conformada por todos los Estados miembros de la OMPI que
también sean de Naciones Unidas, reunidos en sesiones ordinarias o extraordinarias.
Entre las funciones mas importantes de este 6rgano se encuentra nombrar al
Director General de la Organizacién a propuesta del Comité de Coordinacion,
examinar y aprobar los informes realizados por esta, asimismo, se encarga de

aprobar el presupuesto de la entidad.

b. Conferencia de la OMPI: Este es un érgano de naturaleza decisoria encargado de
aprobar las modificaciones al Convenio. Se integra por todos los Estados miembros

de la OMPI.

c. Comité de Coordinacién: Se integra por miembros elegidos entre quienes conforman
el Comité Ejecutivo de la Union de Paris y la Union de Berna. Es el encargado de
brindar asesoria a los érganos de las Uniones, la Asamblea General, la Conferencia
de la OMPI y el Director General sobre las cuestiones administrativas y financieras

que le sean requeridas, de preparar el proyecto del dia y en ocasiones proponer al

16
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candidato para el puesto de Director General del aludido Comité.

1.5.2.Organizacion Mundial del Comercio

La Organizacion Mundial del Comercio, OMC, es el organismo internacional, dentro del
marco de Naciones Unidas, que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre
paises. Su labor principal es la apertura de mercados y reduccion de obstaculos
comerciales. Fue creada el primero de enero de 1995, tras la conclusion de las

negociaciones de la Ronda de Uruguay.

Sus origenes se remontan a la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, conocido por sus siglas como GATT, en 1947, del cual Guatemala es parte
desde el 10 de octubre de 1961, mecanismo responsable de la creacion y gestion de
reglas del sistema muiltilateral del comercio, entre 1948 a 1994. El objetivo de la GATT
fue realizar ocho rondas de negociaciones comerciales con el fin de promover la
reduccion de tarifas y deméas barreras del comercio, a través de la cooperacion
internacional. La octava ronda, conocida como Ronda de Uruguay, culmin6é con la

creacion de la OMC.

La OMC es la unica org}anizacién internacional que se ocupa de las normas que rigen el
comercio entre los paises. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la
OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoria de los paises que participan
en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es

garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma mas fluida.

17
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de que las negociaciones progresen satisfactoriamente y que las normas del comercio

internacional se apliquen y se hagan cumplir correctamente. Actualmente la OMC
cuenta con 164 miembros, siendo el Estado de Guatemala un pais miembro desde el 21

de julio de 1995.

La OMC tiene asignado una serie de ambitos de actuacion, de los cuales se pueden
mencionar los siguientes: Comercio de mercancias GATT 1994, Comercio de servicios
GATS, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Adpic, normas y procedimientos por los que se rige la solucidbn de diferencias,
mecanismo de examen de politicas comerciales y cuatro acuerdos plurilaterales, cuyas
normas afectan esencialmente a los paises que los han firmado. La estructura de la

OMC es la siguiente:

a. Conferencia ministerial: Es el 6rgano supremo de la OMC y se encuentra compuesta
por representantes de todos sus paises miembros. Debe reunirse por lo menos cada
dos afnos. Tiene la facultad para aceptar decisiones sobre todos los asuntos que se

encuentren comprendidos dentro de los acuerdos multilaterales.

b. Consejo general: Compuesto por representantes de sus paises miembros. Le
corresponde adoptar las medidas que sean necesarias y llevar a cabo las tareas
concretas que se le atribuyan en el Acuerdo de la Organizacion Mundial del
Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 y del cual Guatemala es parte desde el 21

de julio de 1995. Su sede se encuentra en Ginebra. Ejerce las funciones de la
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el organo de solucion de diferencias y el 6rgano de examen de politicas comerciales.

Consejo del comercio de mercancias, el consejo del comercio de servicios y el
consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, consejo de los Adpic: Quienes rinden informe al consejo general. Estos
consejos desempenian las funciones a ellos atribuidas en los respectivos acuerdos y
por el consejo general. Establecen sus respectivas normas de procedimiento, a
reserva de aprobacién por el consejo general. Pueden formar parte de estos
consejos representantes de todos los miembros. Se reunen segun sea necesario

para el desempefio de sus funciones.

La Secretaria: Se encuentra dirigida por un Director General electo por la conferencia
ministerial. Su funcién principal consiste en prestar apoyo técnico a los distintos
consejos y comités y a las mismas conferencias ministeriales, ademas dentro de sus
atribuciones esta prestar asistencia técnica a los paises en desarrollo en temas de
propiedad intelectual, analizar el comercio mundial y dar a conocer al publico y a los
medios de comunicacion los asuntos relacionados con ia Organizacién Mundial del

Comercio.

La Secretaria también presta asistencia juridica en los procedimientos de solucion de
diferencias y asesora a los gobiernos interesados en adherirse a la Organizacion
Mundial del Comercio. En conclusién se determina que es un érgano de naturaleza

consultiva que oportunamente brinda asesorias juridicas. En virtud de lo anterior, se
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determina que la Organizacion Mundial del Comercio cuenta igualmente con
importante nimero de comités y grupos de trabajo especializados que tiene a su
cargo otras atribuciones ademas de los distintos acuerdos que fortalecen las
relaciones bilaterales relacionadas con el comercio como son temas relacionados
con el medio ambiente, el desarrollo socioecondmico de sus miembros, las

solicitudes de adhesion a la Organizacién y los acuerdos comerciales regionales.
1.5.3.Camara de comercio guatemalteco americana

La Céamara de comercio guatemalteco americana, conocida por sus siglas en inglés
como Amcham, es una entidad privada, no lucrativa y apolitica, con domicilio en el
departamento de Guatemala, conformada por personas de negocios, que tiene como
funciones principales la promocién del comercio bilateral, fuentes de trabajo, el
desarrollo econdmico, social, ambiental y la inversién entre Guatemala y los Estados

Unidos de América.

De conformidad con el Articulo 4 de los Estatutos de Amcham Guatemala, “Los objetivos

de la Camara son:

a) Promover el comercio bilateral y la inversién entre los Estados Unidos de América y

Guatemala.

b) Representar los intereses de sus asociados ante las autoridades de los Estados

Unidos de América y Guatemala.

c) Participar en programas de desarrollo civico, econémico, social y ambiental en
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d) Estimular el desarrollo socioeconomico del pais a través de actividades que realizan y

que presten sus asociados al publico.
e) Promover legislacion que favorezca las actividades de sus afiliados.

f) Promover y estimular legislacion tendiente a que se realicen inversiones extranjeras
en empresas nacionales o extranjeras para el beneficio de sus asociados para el

mejor logro de sus fines.
g) Impulsar una mayor responsabilidad social en la comunidad.

h) Desempenar cualquier otra acciéon, que, de acuerdo a su naturaleza y condicion,

pueda o deba ejercer en beneficio de la economia nacional.”

Los objetivos anteriores son reflejo, de los intereses que busca esta Camara, que van
orientadas al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Guatemala y los
Estados Unidos de América, buscando la promocién y fomento de las condiciones

apropiadas, para inversiones rentables en favor de sus afiliados.

En cuanto a la estructura organica de Amcham, esta se encuentra regulada en el
Articulo 13 de sus estatutos, el cual establece o siguiente: “El gobierno de la Camara

sera ejecutado por:

a) La Asamblea General;
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b) La Junta Directiva;
c¢) El Presidente de la Junta Directiva; y

d) El Director Ejecutivo. La Asamblea General es el érgano supremo de la Camara’.

Los cuatro 6rganos anteriores, conforman la estructura organizacional y ejes de
funcionamiento de la Camara, por consiguiente, a continuaciéon, se procedera
desarrollaran cada uno de los érganos establecidos en los estatutos de la Camara de
Comercio Guatemalteco Americana, determinando el funcionamiento e importancia de

los mismos:

a. La Asamblea General: Es la autoridad suprema de la Camara. La toma de decisiones
dentro de la misma se tomara por la simplé mayoria, es decir la mitad mas de uno de
los miembros con derecho a voto, presentes o debidamente representados. Dentro
de sus principales atribuciones se encuentra elegir y remover a los miembros de
Junta Directiva, determinando los cargos que cada uno debe desempefar, conferir
facultades especiales a la Junta Directiva o algunos de sus miembros y establecer la

forma de obtencién de fondos para atender las necesidades de la Camara.

b. La Junta Directiva: Es el 6rgano director de la Camara y estara conformado por un
presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario, un
secretario asistente, un tesorero, un tesorero asistente y diez vocales. Dentro de sus

funciones principales se encuentra el dar cumplimiento a las 6rdenes que emanan de
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ejecutivo, este es 6rgano que toma las decisiones relevantes dentro de la misma.

c. El Presidente de Junta Directiva: Su funcion principal es presidir la sesiones de
Asamblea General y Junta Directiva y representar legalmente a la Camara, conocer y
aprobar el nombramiento del presidente de cada comité, representar judicial y
extrajudicial de la Camara ante el Gobierno, el departamento, las municipalidades,
los tribunales de justicia los y los gobiernos de otros paises, otorgar poderes,
renunciar al fuero de su domicilio y someterse a la j‘vurisdiccién de los tribunales

competentes.

d. El Director Ejecutivo: Es nombrado por la Junta Directiva y dentro de sus principales
atribuciones se encuentra el hacer cumplir las érdenes emitidas por el Presidente de
Junta Directiva, conducir negocios y mantener buenas relaciones con otras Camaras
y ser el responsable del manejo de la oficina, empleados y demas recursos de la

Camara.

La Camara de Comercio guatemalteco americana cuenta con un Comité de Propiedad
Intelectual cuyo objetivo es educar y capacitar a los jueces y autoridades del gobierno,
asi como divulgar la importancia que tiene el analisis de proyectos de ley y reglamentos
relacionados con los derechos de propiedad intelectual en Guatemala, para la inversiéon
y desarrollo del pais y siempre con aras de buscar el fortalecimiento entre las relaciones

comerciales de Estados Unidos y Guatemala. Este Comité tuvo una incidencia

23


Usuario01
Cuadro de texto

Usuario01
Cuadro de texto


\\‘Q\#\S JUgy
o C”‘f’m’z’%

L

/ 5o
Y & ey
/ \ o x_\

N s 1
i —

DETAny © 9
URETARIA = ]

7 & u_;:;’
O
[N . /
e, G

en vigencia de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derecho de Autor vy

importante, al ser el encargado de promover y apoyar al pais al momento de la

Derechos Conexos, asimismo, las primeras capacitaciones de jueces y magistrados

en el tema de propiedad intelectual.

1.5.4.Camara guatemalteca de la Propiedad Intelectual

La Camara guatemalteca de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas como
Campi, de conformidad con sus Estatutos se establece lo siguiente: Articulo 1
Naturaleza “es una organizacion de caracter privado, no lucrativa, no religiosa, apolitica,
cultural, académica, educativa y de desarrollo integral de sus asociados.” Esta
encargada de promover, desarrollar y divulgar la importancia de la proteccion de la
propiedad intelectual, la defensa de los intereses de sus asociados, reunir a las
personas que se dediquen o deseen colaborar en el estudio, difusién, desarrollo y
perfeccionamiento del derecho de propiedad intelectual, conocer y resolver las consultas
que se le formulen sobre el tema, organizar conferencias, talleres, congresos y demas
eventos académicos con el objeto de difundir el conocimiento y defensa de la propiedad

intelectual en Guatemala.

En atencion a su estructura orgéanica los estatutos de la Campi establecen lo siguiente:

Articulo 9 Organos. “Son 6rganos de la Camara los siguientes:

a. Asamblea General,

b. Junta Directiva;
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d. Tribunal de Honor; y
e. Comité Académico de sus estatutos”.

En virtud de lo anterior se realiza un analisis de las funciones esenciales de cada uno
de los érganos, que conforman la estructura de la Camara Guatemalteca de Propiedad
Intelectual, el cual estd fundamentado de conformidad con lo establecido en sus

estatutos internos, siendo estos los siguientes:

a. Asamblea General: Es la maxima autoridad de la Camara y se integra con los
asociados activos presentes y legalmente representados. Tiene como funcion elegir
a los asociados de la Junta Directiva, determinar el monto de las cuotas ordinarias y
extraordinarias que deben pagar sus asociados, conocer y resolver los informes de
actividades, estados financieros, planes de trabajo y, en general, conocer cualquier

asunto de su competencia.

b. Junta Directiva: Es el érgano ejecutivo y administrativo de la Camara guatemaiteca
de Propiedad Intelectual, la Junta Directiva se encuentra integrada por el presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales. Su duracidén es de dos afios y el
desemperio de los cargos es ad honorem. Por ofra parte es importante establecer
que este 6rgano es el encargado como funcidén principal tiene la exclusividad de

cumplir y hacer que se cumplan los reglamentos y resoluciones del érgano méximo
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de la Camara, la Asamblea General. En conclusion se puede determinar que

organo rector de la Camara y por jerarquia sélo esta bajo la Junta Directiva.

c. Tribunal de Honor: Es el érgano disciplinario de la Campi a quien corresponde
conocer y resolver las denuncias presentadas en contra de sus asociados e imponer
las sanciones respectivas. Se integra por tres asociados activos que no sean

miembros de la Junta Directiva.

d. Comité Académico: Es el 6rgano encargado de propiciar el desarrollo cientifico,
literario, artistico y cultural que permita la superacién de sus asociados. Este érgano
se integra con tres asociados elegidos por la Asamblea General para un periodo de

dos afnos.

1.5.5.Consejo Interinstitucional para la Prevenciéon, Combate a la Defraudacion

Fiscal y Contrabando Aduanero

A través del Decreto 20-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala,
Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administracién Tributaria, se creo el
Consejo Interinstitucional para la Prevencion, Combate a la Defraudacion Fiscal y al
Contrabando Aduanero, por sus siglas Coincon, como un érgano de apoyo y asesoria
gue se encarga de fortalecer a la Administracion Tributaria, principalmente en el
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 75 del Cbédigo Aduanero Uniforme
Centroamericano y el Articulo 316 de su Reglamento, que se refieren a la proteccion de

la propiedad intelectual y los que se desarrollaran mas adelante.
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la Superintendencia de Administracion Tributaria y apoyar a la Administracion Tributaria

en las acciones que esta emprenda en la prevencion, combate y erradicacién de la
defraudacién ftributaria y contrabando aduanero, con el objetivo de fortalecer y
complementar lo establecido dentro de la legislacion nacional guatemalteca e
internacional que regula la proteccion de los derechos de propiedad industrial y el

régimen aduanero.

En cuanto a la integracion del Coincon de conformidad con el Decreto 20-2006, del
Congreso de la Republica de Guatemala, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento
de la Administracion Tributaria, establece en el Articulo 65 lo siguiente: Integracion. “El
Consejo Interinstitucional para la Prevencién, Combate a la Defraudacién Fiscal y al
Contrabando Aduanero estara integrado por siete miembros, cada uno de los cuales
representard a las siguientes instituciones: a) Superintendencia de Administracion
Tributaria; b) Ministerio de Finanzas Pdblicas; Ministerio de Gobernacién, Ministerio

Pdblico; ¢) Procuraduria General de la Nacién; y, d) Ministerio de Economia.”

La presidencia del Consejo Interinstitucional para la Prevencién, Combate a la
Defraudacién Fiscal y al Contrabando Aduanero le corresponde al representante de la
Superintendencia de Administracion Tributaria, SAT. El Consejo Interinstitucional tiene
otra atribucion importante que se encuentra establecida en el Cédigo Aduanero
Uniforme Centroamericano, aprobado por el gobierno de Guatemala por el Decreto Ley
123-84 de fecha 28 de diciembre de 1984, y ratificado mediante Acuerdo Gubernativo

771-85 del cinco de octubre de 1985, ya que en el Articulo 75 estipula que los
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procedimientos aduaneros en materia de propiedad intelectual se encu

establecidos en el reglamento conforme a los acuerdos internacionales vigentes.

Derivado de ello en el Articulo 316 del Reglamento del Codigo Aduanero Uniforme
Centroamericano se eStabIece lo siguiente: Medidas en frontera en materia de
propiedad intelectual. “Los servicios aduaneros de los Estados Parte tendran
competencia para la ejecucion de las medidas en frontera en materia de propiedad
intelectual a las mercancias que pudieran estar infringiendo derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacidn aplicable. Se entendera
por medidas en frontera las aplicadas por la Autoridad Aduanera tendientes a la debida
observancia y defensa de los derechos de propiedad industrial, derecho de autor y

derechos conexos.”

El citado Articulo establece que las autoridades.aduaneras deben intervenir para la
aplicacion de las medidas en frontera con base en resoluciones de la autoridad
competente o de oficio cuando corresponda, asimismo, por denuncia del titular del
derecho debidamente acreditado, previa constitucion de una garantia para indemnizar

posibles darfios y perjuicios al consignatario de las mercancias.

Como consecuencia la Autoridad Aduanera puede retener de forma precautoria las
mercancias e impedir el despacho de las mismas. Inmediatamente debe notificar al
titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados para que éste
inicie las acciones legales que correspondan. De no hacerlo, la Autoridad Aduanera

puede proceder a autorizar el despacho de las mercancias, salvo que exista presuncion
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fundada de delito, en cuyo caso se pondra a disposicién de la autoridad compete
Autoridad Aduanera, previa orden de la autoridad competente, puede proceder a la
destruccion de las mercancias que infrinjan derechos de propiedad intelectual

protegidos, cuando corresponda.

De esta manera es como la Autoridad Aduanera a la que hace referencia el cuerpo
normativo mencionado es el Consejo Interinstitucional para la Prevenciéon, Combate a la
Defraudacion Fiscal y al Contrabando Aduanero, en virtud que se encuentra
intimamente relacionado con la propiedad intelectual al ser este el 6rgano especializado
de la Superintendencia de Administracion Tributaria, SAT, que tiene como funcién la
prevencion, control, combate y erradicacion del contrabando aduanero, protegiendo asi

los derechos de propiedad intelectual.
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CAPITULO II

2. Derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial se encuentran regulados especificamente dentro
de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de
Guatemala. Esta ley tiene por objeto la proteccién, estimulo y fomento de la actividad
creadora del ser humano en el campo de la industria y el comercio, entre ellos: Los
signos distintivos comerciales o industriales, patentes de invencion, modelos de utilidad,
disefios industriales, asi como la proteccion de los secretos empresariales vy

disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

2.1. Aspectos comunes entre el derecho de autor y la propiedad industrial

Las areas de los derechos de propiedad intelectual no siempre estan totalmente

separadas. Los elementos comunes a la actividad creadora de la inteligencia
humana estan interconectados — y a veces superpuestas — como, por ejemplo, en los
casos de las obras artisticas y los dibujos y modelos industriales de las obras y las

frases publicitarias (o esloganes).”®

Derivado de lo anterior es posible observar que en el caso de los dibujos, si bien, por un
lado, el derecho de autor los protege en si mismos, como expresiones de arte no
aplicada, por el otro, la propiedad industrial los protege como obras de artes aplicadas

en cuanto representan formas ornamentales o el aspecto incorporado o aplicado a un

8 Lipszyc, Op. Cit. Pag. 16
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la Propiedad Industrial, aunque con la limitacion de que no pueden ser invocados

simultaneamente en la defensa judicial de los derechos.

Esto también ocurre con las frases publicitarias, las que pueden ser registradas como
marcas sin perjuicio de la proteccidén que les brinda el derecho de autor cuando tienen la

originalidad suficiente.

Esta posibilidad se regula en el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
literarias y Artisticas de 1886, cuya adhesion por parte de Guatemala se aprobé a través
del Decreto. 71-95 del Congreso de la Republica de Guatemala, publicado el cinco de

noviembre de 1995 y depositado en la OMPI el 28 de abril de 1997.

En el Articulo 1 del citado cuerpo legal se establecen como obras protegidas las obras
de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales, estipulando en el numeral 7 lo

siguiente:

“Queda reservada a las legislaciones de los paises de la Unién la facultad de regular lo
concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, asi
como lo relativo a los requisitos de proteccion de estas obras, dibujos y modelos,
teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 7.4) del presente Convenio. Para las
obras protegidas Unicamente como dibujos y modelos en el pais de origen no se puede

reclamar en otro pais de la Unién mas que la proteccidn especial concedida en este pais
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pais, las obras seran protegidas como obras artisticas.”

Es de esta manera como se puede observar que el derecho de autor y derechos
conexos y la propiedad industrial, si bien son dos diferentes ramas de la propiedad
intelectual, se encuentra intimamente ligadas por algunos ambitos de proteccion, como
lo son los dibujos y modelos industriales, los cuales se encuentran protegidos por ambas
legislaciones, el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras literarias y
Artisticas, el cual los regula como una obra protegida, y el Convenio de Paris para la

Proteccidn de la Propiedad Industrial.

Este ultimo, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito
por el Estado de Guatemala el 20 de marzo de 1883, ratificado el 20 de abril de 1998,
aprobado a través del Decreto 11-98 de fecha 18 de febrero de 1998 y depositado en la

OMPI el 18 de mayo de 1998, que lo regula como uno de sus ambitos de proteccion.
2.2. Ambitos de proteccion de la propiedad industrial

La propiedad industrial es una rama de los derecho de propiedad intelectual y esta se
puede definir como el conjunto de normas juridicas doctrinas principios e instituciones
gue tienen por objeto la proteccion, estimulo y fomento de la actividad creadora del ser
humano en el campo de la industria y el comercio, en especifico a los signos distintivos,
dibujos y disefios industriales, modelos de utilidad, competencia desleal y secreto

empresarial, es decir todo lo que esta enfocado al campo de la industria y el comercio.
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2.2

.1.Signos distintivos

Los signos distintivos son un conjunto de elementos que sirven para identificar e

individualizar productos, servicios, empresas y establecimientos de los demas. Entre

ellos se encuentran los siguientes:

a.

Marca: La marca es un signo distintivo que permite identificar productos y servicios
de una empresa de los demas. Segun el Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial
“cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible
visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona

individual o juridica de los de otra.”

Se clasifican en marcas colectivas, marcas de certificacidbn y marcas de servicios.
Asimismo, estos signos pueden ser palabras, letras, numeros, fotos, formas, colores

0 una combinacion de todos estos.

La marca cumple con diversas funciones, entre ellas se encuentra el diferenciar los
productos y servicios de una empresa de las demas, facilitando “...1a eleccién de los
consumidores a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar
determinados servicios, en el sentido de que les permiten identificar un producto o
servicio que ya conocen o que ha sido objeto de publicidad.” La marca es un signo
distintivo que sirve para fomentar las ventas de una empresa, puesto que permite

diferenciar los productos de unos con otros. También sirve para indicar una cualidad

¢ Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios basicos de la propiedad industrial. Pag.

16
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concreta del producto o servicio a la que se le aplique, de modo que el cons\{mjﬁlor W

pueda fiarse de la calidad de los mismos, por ello se dice que la marca cumple una

funcion de garantia.

Expresion o sefal de publicidad: Segun el Articulo 4 de la Ley de Propiedad
Industrial, es “toda leyenda, anuncio, frase, combinacion de palabras, disefio,
grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y caracteristico, que
se emplee con el fin de atraer la atencidon de los consumidores o usuarios sobre uno
o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.” Es oportuno
establecer que en atencion a la protecciéon que se confiere por el registro de una
expresion o sefal de publicidad comercial, esto abarca a la expresiéon o sefial en su
conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.
Asimismo, en cuanto a las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte
de una expresion o sefial de publicidad comercial, siempre que estos se encuentren

registrados a favor del mismo titular.

Nombre comercial: Seguin el Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es “un signo
denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un
establecimiento mercantil o a una entidad.” El nombre comercial se clasifica en dos
tipos: Es denominativo cuando solo incluye la palabra y mixto cuando incluye la
palabra mas un dibujo. Su finalidad es identificar y distinguir una empresa o
establecimiento comercial de otro dedicado a las mismas o similares actividades
gubernamentales. Segun lo dispuesto en el Articulo 8 del Convenio de Paris, los

nombres comerciales gozan de proteccion automatica sin que exista la obligacion de
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deposito o de registro, y formen o no parte de una marca. Esto quiere decir
puede ser utilizado por otra persona ni una designacion similar de modo que pueda

incurrir a error al publico.

Por lo tanto, el Estado de Guatemala, como consecuencia de haber ratificado este
instrumento internacional, tiene la obligacidbn de otorgar una tutela de oficio a los
nombres comerciales, sin que sea requisito su inscripcidn en el Registro de Propiedad

Intelectual.

e. Emblema: Es un signo distintivo que se utiliza para identificar productos, servicios,
empresas y establecimientos de manera figurativa, es decir, que no se compone de

palabras.

f. Indicacion geogréfica o denominacién de origen: Es un “signo que se utiliza para
productos de un origen geogréfico especifico y cuyas cualidades o reputacién se
deben a dicho lugar de origen.”'® Generalmente sirven para identificar productos
agricolas, ya que estos suelen tener cualidades propias o exclusivas de la zona
geografica donde fueron producidos, incluidos los factores humanos, naturales y

cuiturales.

Este signo puede consistir en una imagen o expresién que se refiere al lugar. Son
objeto de proteccion nacional e internacional permitiendo, de esta manera, que sea

imposible a terceros su utilizacién en cuando esta induzca a error al publico en

10 Ibid. Pag. 19
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cuanto al verdadero origen del producto.

2.2.2.Patentes de invencion

Derivado de la industrializacion y la globalizacién cada dia surgen nuevas creaciones del
intelecto humano conocidas como invenciones. En Guatemala la Ley de Propiedad
Industrial define invencién como: “toda creacién humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre

y satisfacer sus necesidades concretas.”

De esta manera las invenciones constituyen medios de satisfaccion de necesidades
humanas, por ello que el comercio y la industria giran alrededor de ellas. Para que una
creacion intelectual del ser humano pueda considerarse como invento es necesario que
sea novedosa y aplicable a la industria a un nivel inventivo, no basta con el simple

hecho de descubrirlo.

Para garantizar su proteccion es necesario de una patente, la cual segun la en el
Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es el “titulo otorgado por el Estado que
ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invencién, cuyos efectos
y alcance estan determinados por esta ley.” Es asi como las patentes son medios
generales de proteccion de las invenciones, las cuales garantizan al inventor sus
derechos sobre su invencidén por un plazo determinado, impidiendo que este sea
explotado por terceros durante la vigencia de la patente. De esta manera la patente

constituye un incentivo, en la medida en que ofrecen al inventor reconocimiento por su
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creatividad y retribucién material por su invencion comercial.

2.2.3.Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad, al igual que las patentes, sirven para proteger invenciones, ya
que confieren a su titular los mismos derechos. Segun el Articulo 4 de la Ley de
Propiedad Industrial es “toda mejora o innovacién 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.”

De esta manera el Estado se encarga de proteger esas mejoras otorgandole al creador
de estas, el derecho exclusivo de explotacién econdémica con similares derechos a los

que tiene el inventor durante un periodo limitado.

2.2 4.Diseiios industriales

El disefio industrial es un signo distintivo que, segun el Articulo 4 de la Ley de Propiedad
Industrial, “comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros
deben entenderse como toda combinacién 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; y los segundos como toda forma tridimensional, que
sirva de tipo o patron para ia fabricacién de un producto industrial, que le dé un aspecto
especial y que no tenga fines funcionales técnicos.” Este signo distintivo se caracteriza
por ser un conjunto de lineas productos que le dan un aspecto propio a un producto y

que puede ser un dibujo industrial o un disefio industrial. Consiste en una creacion
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intelectual que tiene por objeto darle una apariencia particular a un producto, por\elfo,se
%
\/

dice gue se refiere a aspectos ornamentales y estéticos.

Asimismo, el Articulo 166 de la Ley de Propiedad Industrial, establece: “A efectos de
clasificar los disefios industriales se aplicara la Clasificacion Internacional de Dibujos y
Modelos Industriales.” La clasificacion anterior, se encuentra en el Arreglo de Locarno,
Guatemala no se ha adherido ese instrumento internacional, es oportuno establecer que

tiene la potestad de adherirse por ser parte del Convenio de Paris.
2.2.5.Competencia desleal

“Se denomina competencia desleal a la actividad concurrencial encaminada a la
captacion de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través
de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral

comercial, dentro de la concepcidn representada por la costumbre y por el uso.”""

De esta manera la competencia desleal son todos aquellos actos o actividades
cometidos por los comerciantes que con la intencion que perjudiquen la libre
competencia de una persona, individual o juridica, dentro del comercio o la industria, en
virtud de la practica de una actividad que es contraria a los principios rectores del
derecho mercantil que son la buena fe guardada y la verdad sabida. Es oportuno indiciar
que para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que la persona

gue lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relacion de competencia

1 Baylos, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual,
derecho de la competencia econémica, disciplina de la competencia desleal. Pag. 314
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entre el sujeto activo y sujeto pasivo del acto, lo fundamental para determinar\
determinar esta figura es la existencia de un conjunto de actos fraudulentos o ilegitimés ‘
a la buena fe mercantil y al derecho a la libre competencia que tiene pdr objeto: obtener
una ventaja frente al comerciante competidor, afectar el normal desempeiio de las
actividades comerciales; vulnerar los derechos del consumidor o usuario; e incrementar

las utilidades propias del sujeto que ejecuta estas acciones.
2.2.6.Secreto empresarial

De conformidad el Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es “cualquier informacion
no divulgada que una persona individual o juridica posea, que puede usarse en alguna
actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de

transmitirse a un tercero.

Derivado de lo anterior, se comprende que el término de secreto empresarial se designa
a todo conocimiento secreto que posee un valor econdémico y que permite a su titular
una ventaja frente a otros, al impedir su divulgacion a terceros sin su consentimiento o
su uso comercial deshonesto, de esta manera la violacién al secreto empresarial es

considerada como una violacion a las normas de libre competencia.

De ahi radica la importancia de su proteccién juridica a nivel nacional e internacional,
puesto que la divulgacion y adquisicién ilegitima del secreto empresarial afecta las
finanzas de una empresa, como se comprobara dentro del desarrollo del tema estos son

activos intangibles para las empresas que otorgan un serie de ventajas economicas.
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2.3. Observancia de la propiedad industrial

Dentro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica, se establecen una serie de acciones procesales que se promueven en
ejercicio de los derechos de propiedad industrial. El Articulo 182, del cuerpo normativo
citado, estipula lo siguiente: “Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en
ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitaran de acuerdo con el
procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Titulo ll, Capitulos | y II

del Cédigo Procesal Civil y Mercantil.

No obstante, lo dispuesto en el Articulo anterior y cualquier otra disposicion contenida en
la presente ley, que dé lugar a acciones civiles 0 mercantiles, los interesados también
podrén utilizar métodos alternativos de resolucién de controversias, tales como la
conciliacién y el arbitraje.” De esta manera es como la Ley de Propiedad Industrial
establece como juicio tipo, en materia de propiedad industrial, al juicio oral, siendo los
juzgados del ramo civil los competentes para conocer de las acciones civiles o
mercantiles que se promuevan en ejercicio de la ley de la materia. No obstante, lo
anterior, la Ley de Propiedad Industrial proporciona la posibilidad que los interesados
recurran a métodos alternativos de resolucién de conflictos para llegar a solucionar el

problema de manera rapida, pacifica y privada.

Segun el Articulo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, entre las providencias
cautelares a solicitar se encuentran las siguientes: Cesacién inmediata del uso,

aplicacion, colocacién y comercializacién de los productos infractores y de las acciones
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la infraccién, la prohibicion de la importaciéon de los productos, materiales o medios

empleados, la confiscacion y traslado a los depésitos judiciales de los productos,
materiales o medios empleados, la anotacién de la demanda en la inscripcion cuya
nulidad o anulaciéon se pretende y la suspension de los registros o licencias sanitarias o

de otra naturaleza.

El procedimiento para solicitar una medida cautelar se encuentra establecido en el

Articulo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, siendo este el siguiente:

Primero: Quien inicie o pretenda iniciar una accién relativa a derechos de propiedad
industrial o con motivo de la comision de actos de competencia desleal de conformidad
con lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, debe solicitar al juez competente

que ordene la providencia cautelar que estime conveniente.

Segundo: En la misma resolucién en la que decrete las medidas solicitadas, el juez
podra requerir al solicitante que, previamente a su ejecucion, pague fianza u otra
garantia razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia
autoridad y para impedir abusos. Sin embargo, no es necesario constituir una garantia

cuando la providencia no se solicita previamente sino con la demanda.

Tercero: El juez debera ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del
plazo improrrogable de dos dias, siempre que el solicitante o peticionario hubiere

acompanado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que se
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disponga razonablemente, que permitan la presuncion razonable de la infracci

inminencia de esta. En el caso en que se requiera garantia, el plazo sera de 48 horas-

contadas a partir de la presentacién de la fianza o garantia requerida.

Cuarto: Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la accion, las mismas
quedaran sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda
correspondiente dentro de un plazo de 15 dias, contado desde la fecha en que se hayan
ejecutado las medidas. A continuacion, se analizan otras acciones que pueden tomar
las partes cuando exista la presunta infracciéon a los derechos de propiedad industrial,

dentro del ordenamiento juridico guatemalteco:

a. Medidas en frontera: La Ley de Propiedad Industrial también establece, en el Articulo
190, que se puede solicitar a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana
respectiva una medida cautelar en frontera cuando el titular de un derecho protegido
por la Ley de Propiedad Industrial, relativo a marcas o su licenciatario, tenga indicios
suficientes de una presunta importacion o exportacién de mercancias que lesionen o
infrinjan sus derechos, pudiendo ser esta medida la suspensién del despacho e

ingreso o el proceso de exportacion de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad aduanal puede solicitar de oficio ante la
autoridad judicial competente la medida cautelar en frontera, cuando sospeche que
una mercancia importada, exportada o en transito infringe un derecho protegido por
la ley, sin la necesidad de que un ente privado o el titular del derecho presente

querella formal. Serd competente para conocer de la solicitud de la medida en
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frontera, el juez de primera instancia que tenga jurisdiccion en el territorio don\s[e

ubique la aduana correspondiente.

b. Accidn civil por infraccion: El titular de un derecho protegido en virtud de la Ley de
Propiedad Industrial, puede entablar accién judicial contra cualquier persona que
infrinja su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infraccion, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le

restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos.

Esta accién caduca a los dos afos contados a partir de que el titular del derecho
infringido tuvo conocimiento de la infraccion, o bien, a los cinco afios contados a partir
de que se cometio por Ultima vez la infraccion, aplicandose el plazo que venza primero.
En el caso de infraccion en materia de invenciones, cinco aﬁoé contados a partir de la

fecha de otorgamiento de la patente.

c. Reivindicacién: 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
correspondiese tal derecho, el afectado podra en su demanda pedir que le sean
transferidos la solicitud en tramite o el derecho concedido. Esta accién caduca a los

cinco afios contados a partir de la fecha de inscripcion de la patente o registro.

d. Nulidad o anulacion: La accion para que se declare la nulidad del registro de un
signo distintivo o de una patente o registro de disefio industrial puede ser planteada

por el Procurador General de la Nacion, cuando se afecten intereses del Estado y
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también por cualquier persona que se considere afectada. Ahora bien, la accion\para

.

™

anular un registro o una patente uUnicamente puede ser planteada por la parte
afectada por el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podra
demandar la reivindicacion del signo, de la invenciéon del modelo de utilidad o del

disefio industrial y el pago de los darios y perjuicios causados.

Estas acciones pueden plantearse como accién, como excepcién perentoria o en via de
reconvencion. La accion para que se declare la nulidad absoluta de un registro o de una

patente no caduca.

La accién de anulacion de un registro o de una patente caduca a los cincos afos
siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente, si el signo distintivo,
la invencion, el modelo de utilidad o el disefio industrial hah estado en el comercio por lo
men-os durante un plazo de dos afios, si estos no han sido usados comercialmente, el
plazo de caducidad de la accién de anulabilidad sera de tres afios, contado a partir de la

fecha del primer uso no comercial.

e. Accion contra actos de competencia desleal: La persona que se considere afectada
podré pedir a la autoridad competente la constatacion y declaracién del caracter
ilicito de un presunto acto de competencia desleal. La accién por competencia
desleal caduca a los dos afios contados a partir de que el titular del derecho tuvo
conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco afios contados a partir
de que se cometi6 por tltima vez el acto, aplicandose el plazo que venza mas tarde.

Sin necesidad de acreditar ser el titular del derecho para ejercitar esta accion.
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En cuanto a las acciones penales, la Ley de Propiedad Industrial establece en el

206 que concierne al Ministerio Publico el sjercicio de la accion penal en contra de los
responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de propiedad industrial en el

Cddigo Penal y en otras leyes.

En estos casos, el titular o licenciatario de los derechos infringidos y cualquier
asociacién u organizacion representativa de algun sector de la produccion o de los
consumidores, también pueden provocar la persecucién penal denunciando la violacion

de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el ente investigador.

El Ministerio Publico también puede requerir al juez competente que autorice
cualesquiera de las providencias cautelares establecidas en la Ley de Propiedad
Industrial o en el Cadigo Procesal Penal, que resulten necesarias para salvaguardar los
derechos reconocidos y protegidos por la Iey y en los tratados internacionales sobre la
materia de los que Guatemala sea parte, y que estén resultando infringidos, o bien,

cuando su violacion sea inminente.

Segun el Articulo 208 de la ley citada, el Ministerio Publico, previa autorizacion judicial,
puede abstenerse de continuar la accién penal de conformidad con lo que establece el
Codigo Procesal Penal, en cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular
de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilicito
penal, y siempre que los primeros hayan sido resarcidos satisfactoriamente del dafio
ocasionado y se les ha pagado, o bien, garantizado debidamente los perjuicios

producidos por la comisién de alguno de los delitos establecidos en materia de
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|
propiedad intelectual. En este caso, el juez ordenara levantar las medidas cat

respectivas, asi como archivar el expediente.
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CAPITULO IlI

3.Proteccion del secreto empresarial

En el Siglo XXl los empresarios consideran que sus secretos empresariales son
importantes para el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de su negocio. Es por
ello qué los sectores que realizan una fuerte inversidn en sus productos y servicios
suponen que es menester la existencia de un régimen juridico adecuado que regule los
mecanismos suficientes que garanticen su efectiva proteccion, garantizando la
recuperacion de su inversion al impedir que estos secretos sean divulgados a terceros
sin la autorizacién correspondiente, ya que la violacién a secretos empresariales pone

en riesgo las finanzas de una empresa al provocar grandes pérdidas economicas.
3.1. Origenes de su proteccién

El secreto empresarial, asi como su contratacion tiene sus primeros antecedentes en el
sistema juridico del common law, su origen se remonta al afio de 1916 en Estados
Unidos bajo el nombre de know how, término que hace referencia a todos aquellos
conocimientos técnicos no patentados que se guardan como secretos, los cuales
pueden transferirse a un tercero Unicamente bajo confidencialidad,‘ por medio de un
contrato y a cambio de una retribucion. Es por ello que la informacién, conocimientos,
experiencias y habilidades que se consideraban como know how, debian poseer un
valor econémico alto que brindara a su titular una ventaja econémica frente a los demas.

Posteriormente, el secreto empresarial se difunde a paises como Inglaterra y Alemania,
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tomando auge durante la Segunda Guerra Mundial al surgir una serie de conociml‘e@@,s
resguardados por las empresas que no podian enmarcarse dentro de las licencias de
patentes. A partir de este momento surgieron grandes cambios tecnoldgicos que
hicieron imperativo que determinados conocimientos técnicos fuesen mantenidos en

secreto y fuera del dominio publico.

En Inglaterra la aparicion de la Revolucién Industrial, durante los Siglos XVII y XIX,
contribuy6 al desarrollo de la industria moderna y del mercado financiero haciendo que
la adquisicion de capitales por parte de las empresas influyera en nuevas formas de
organizacion, de manera que el sistema de patentes existente en ese momento resultd

insuficiente.

Por su parte, Alemania fue el primer pais que se preocup6 por analizar el secreto.
empresarial y de su tratamiento legal, partiendo de la ley de competencia desleal en |
mérito de la insuficiente proteccion legal existente para la proteccion de nuevos
conocimientos técnicos. Producto del pronunciamiento realizado por un grupo aleman de
la Camara Internacional de Comercio, en sesiones de 26 y 27 de mayo de 1958, surge
la concepcion juridica alemana del término know how o secreto empresarial, en donde
se incluye inventos, secretos de explotacion, experiencias comerciales, habilidades y

conocimientos.

Sin embargo, el término de know how o secreto empresarial debe su desarrollo y auge a
la jurisprudencia estadounidense que ha sentado las bases de su tratamiento con el

acontecer de los afios, considerando que el precedente jurisprudencial Painton Ltd.
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su tratamiento.

3.2. Naturaleza

“...La expresion de know how proviene del inglés “to know (saber) y “how” (cémo);
saber como hacer algo de la mejor manera. En todo caso sdlo se puede calificar como
know how, aquel conocimiento que reuna los siguientes requisitos: 1.1. Que sea secreto:
Debe ser “secreto”, entendiendo por esa expresion el que no sea generalmente
conocido ni facilmente accesible para el publico en general e inclusive, para las
personas del circulo donde se labora con ese conocimiento...1.2. Sustancial...”?

Asimismo, el know how se puede interpretar desde los siguientes puntos de vista:

a. Referido a una habilidad técnica: ElI know how se refiere a informacion o
conocimiento técnico para disefiar, fabricar, mantener o comercializar productos o
sus elementos. Se refiere a productividad y experiencia que las empresas poseen y
que les otorga una ventaja con respecto a otras empresas dentro del mercado. Es
decir que puede considerarse como know how. Foérmulas, procedimientos,
experiencia, habilidades, conocimientos, bases de datos, datos sobre clientes y

datos sobre proveedores.

b. Debe poseer un valor comercial: El know how brinda un valor agregado al momento
de su aplicacion, que lo hace valioso para quien lo posee. Implica o supone, siempre,

una ventaja econdmica para su titular, sea como valor de uso o como valor de

12 Tobén Franco, Natalia. Secretos empresariales: Concepto y proteccion. Pég. 85
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cambio, el know how béasicamente es la razén de ser de todo secreto empresa
sin ese valor comercial no seria objeto de proteccidén para las empresas, por las
ventajas competitivas que otorgan respecto a su competencia dentro del ambito de

los principios rectores del derecho mercantil.

c. Voluntad de mantenerlo en secreto: “La informacidén que alguien conoce sin deseo de
impedir gue otros conozcan no constituye secreto, puesto que la casualidad o el azar
no pueden convertirse en elementos sobre los que reposa la tutela ju_rl’dica.”13 Es por
ello que se dice que la voluntad del titular de mantener en secreto la informacion es

otro elemento esencial del secreto empresarial.

La expresion de voluntad puede hacerse de manera expresa a través de una
clausula inmersa en un contrato o una instruccién expresa y de manera tacita a
través de la adopcion de medidas o actos de los que se coliga la voluntad de ftitular

de la informacion.

Es asi como puede llegarse a la conclusion que el know how es un bien inmaterial que
se caracteriza por tres notas esenciales: En primer lugar, debe tratarse de un
conocimiento, informacién, habilidad técnica o experiencia de caracter empresarial; en
segundo lugar, no debe estar divulgado, es decir, debe tratarse de informacion,
conocimiento o habilidad secreta, no conocida, ni facilmente accesible para el publico en
general ni para el circulo de personas en donde se maneja; y, por ultimo, otorgar con

fundamento en su caracter confidencial una ventaja competitiva a su titular.

3 Gomez Segade, José. El secreto industrial (know how). Concepto y proteccion. Pag. 225
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3.3. Definicion

El secreto empresarial es un bien inmaterial, intangible, producto del intelecto humano,
valioso para una determinada persona o empresa que se estudia dentro de la propiedad
intelectual, especificamente, dentro del derecho de propiedad industrial. Se caracteriza
por ser un derecho de contenido patrimonial que confiere a su titular la exclusividad de
su explotacién y de su transferencia a un tercero, en virtud de un contrato y a cambio de
una valoracién econdmica. Es por ello que, derivado de sus especiales caracteristicas y

de su importancia econdmica, necesita una proteccion juridica especifica.

Segun la Real Academia Espariola la palabra secreto se deriva de “la locucion latina
secretum, dentro de sus acepciones significa cosa que cuidadosamente se tiene
reservada y oculta, reserva, sigilo, conocimiento que exclusivamente aiguien posee de la
virtud o propiedades de una cosa o de un pfocedimiento util en medicina o en otra
ciencia, arte u oficio.”'* Generalmente esta palabra se “aplica a las cosas cuyo
conocimiento se guarda entre un reducido nimero de personas con cuidado de que no

trascienda a las demés.”®

De esta manera se dice que la palabra secreto abarca tanto conocimientos como
cualquier otro tipo de cosas ocultas. Es por ello, que al referirse al término de secreto
empresarial se designa a todo conocimiento secreto que posee un valor econdémico y
que permite a su titular una ventaja frente a otros. De ahi radica la importancia de su

proteccion juridica.

4 https://www.rae.es/drae2001/secreto. (Consultado: 15 de junio de 2020)
5 Moliner, Maria. Diccionario de uso del espaiiol. Pag. 58
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Dentro del Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una definicion Iﬁg\
del secreto empresarial, siendo esta la siguiente: “cualquier informacion no divulgada
que una persona individual o juridica posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial, comercial o servicios y que sea susceptible de transmitirse a un

tercero.”

De esta manera, el secreto empresarial es toda informacion no divulgada que se
encuentra en la esfera de dominio de una empresa, siempre y cuando sea susceptible
de relevancia econdémica para la misma y que cumpla con los requisitos

correspondientes.

El Articulo 174 de la Ley de Propiedad Industrial establece que tiene calidad de secreto
empresarial “... la informacion qué tenga un valor comercial por el hecho de que su
propietario la mantenga reservada y que: a) No sea,‘ como conjunto o en la configuracion
y reunion precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni faciimente accesible
para personas que se encuentran en los circulos en los que normalmente se utiliza ese
tipo de informacién; y b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su

legitimo poseedor para mantenerla secreta.”

El secreto empresarial tiene como objeto fortalecer el desarrollo de la actividad de una
empresa en el ambito comercial o industrial, ya que la doctrina ha considerado que la
denominacién de secreto empresarial comprende tanto los secretos industriales como
los secretos comerciales. Los primeros, hacen referencia a los estudios o situaciones

que facilitan la fabricacion de bienes o prestacién de servicios por parte de una
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empresa, en cuanto a los segundos, protegen la informacion que se relacioné\(;@n

asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con log™

consumidores y proveedores.

A diferencia de otras figuras de la propiedad industrial, como las patentes, el secreto
empresarial no es una concesion administrativa sino una proteccion de facto, es decrr,
que “no otorga un derecho exclusivo sino mas bien un “monopolio de hecho”, pues la
duracién de la proteccion es ilimitada, aunque incierta (la informacion estara protegida
mientras se mantenga en secreto).”'® Por ello que se dice que el secreto empresarial
otorga a una persona individual, juridica o a una empresa una ventaja frente a sus
competidores al impedir su divulgacion a terceros sin su consentimiento o su. uso
comercial deshonesto, de esta manera la violaéién al secreto empresarial es

considerada como una violacion a las normas de libre competencia.

3.4. Requisitos

Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Adpic, para que la informacion
comercial o industrial sea considerada como secreto empresarial esta debe cumplir con

los siguientes requisitos:

a. Que sea secreta: La informacion no puede ser generalmente conocida en el circulo
donde se maneja ese tipo de informacion, pues si esta ha sido revelada de forma

generalizada no podria ser objeto de proteccion por ser de dominio ptiblico,

6 Tob6n Franco, Natalia. Secretos industriales, empresariales y know how. Pag. 19
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asimismo, se exige que la informacion que conforma el secreto empresarial n?ﬁ\sfga
notoria ni de facil acceso, por lo que para su adquisicidon se debe realizar una serie
de esfuerzos cuantitativos y cualitativos, que se traducen en tiempo, dinero,

investigacion, entre otros. No se considera como secreto empresarial aquella

informacién que debe ser divulgada por orden legal o judicial.

Segun la doctrina, “no cabe exigir...que los conocimientos secretos solo sean accesibles
a su titular, pues ello no sélo va en contravia de la acepcion corriente de secreto, sino
que impediria la utilizacién econdmica de esos conocimientos.”!” De esta manera, no es
necesario que la informacién deba ser conocida Unicamente por el titular que la ha
obtenido y la ha desarrollado, sino que basta con que sea conocida por un grupo
limitado de personas, por ello que se dice que el caracter oculto del secreto empresarial
no es absoluto, puesto que esta caracteristica no desaparece tras ser conocida por un
grupo de personas, siempre que se mantenga su reserva, es decir, que no sea

divulgado ni facilmente accesible al publico en general.

b. Que tenga un valor comercial: Constituye el elemento objetivo del secreto
empresarial, de manera que el “secreto sélo puede recaer sobre informacion que
tenga un verdadero interés para el empresario, en la medida que le da una ventaja
competitiva frente a otros empresarios por ser desconocida para éstos.”'® El valor
comercial que debe tener esa informacién puede ser real o potencial, actual o futuro.

No basta con que la informacién sea secreta para que sea protegida por el secreto

17 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen juridico de los conocimientos técnicos. Know how
y secretos comerciales e industriales. Pag. 55
18 Ibid. Pag. 89
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empresarial, sino también, es necesaria que sea considerada como valiosa p\{' u
titular, en la medida que sea susceptible de una valoracién econémica que le

garantice una ventaja frente a los deméas competidores.

c. Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su poseedor para
mantenerla secreta: Hace referencia a todas aquellas medidas tomadas por el
empresario para evitar la informacion sea divulgada sin su consentimiento, “tales
medidas pueden ser, segun las circunstancias, expresas, como cuando se estipula
una clausula contractual que obliga a no divulgar la informacion de que se trate, o
bien tacitas que se deducen de la conducta del empresario y que ademas sean

idéneas para mantener secreta la informacion.”®

Constituye el elemento subjetivo del secreto empresarial, ya que se enfoca en el titular y
no en la informacién. Este requisito se refiere a las medidas idéneas no solo juridicas,
sino también, las medidas tecnolégicas, las cuales son empleadas por las empresas con
el objeto de proteger la informacién considerada valiosa y que, por lo tanto, debe

mantenerse en secreto.

De esta manera las medidas tomadas o dejadas de tomar por los empresarios resultan
igual de importantes que la informacién secreta que poseen, pues si estos no
manifiestan su voluntad tomando las medidas suficientes para que la informacion
permanezca secreta e inaccesible, de nada sirve poseer informacién secreta por mas

valiosa que sea para la empresa.

9 Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Pag. 89
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d. Que sea protegida mediante el secreto empresarial: La protecciéon de informac
través del secreto empresarial es de naturaleza especial, ya que esta no se realiza a
través de una concesioén administrativa, como es el caso de las patentes, sino que se
hace desde el momento de su origen, sin necesidad de que el Estado conceda este
derecho. Es por esa razon que el secreto empresarial se protege de manera
indefinida, al contrario de las patentes que tienen un limite de tiempo fijado en la ley,
pues al no ser un derecho concedido por el Estado, este tampoco tiene la capacidad

para poner un limite de tiempo para su duracion.

Con la proteccion del derecho empresarial se busca que la informacion secreta no sea
adquirida, divulgada y explotada por un tercero que tuvo acceso a ella de manera
contraria a las practicas legales del comercio, es decir, de manera ilegitima o bien de
manera legitima, pero con obligacién de reserva. Todas esas conductas se consideran
como competencia desleal, estableciendo la ley una serie de acciones procesales que

se promueven en ejercicio de dichos derechos.

3.5. Clasificacion

El secreto empresarial se clasifica de la siguiente manera:

a. Secreto industrial: Es “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o
procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la
empresa, desea mantener ocultos.”® Hace referencia a los estudios o situaciones

que facilitan la fabricacion de bienes o prestacion de servicios por parte de una

20 Gémez Segade. Op. Cit. Pag. 61
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empresa y que se caracteriza por ser un conjunto de conocimientos tecnifica

empleados por la industria con la ayuda de maquinas y herramientas especializadas.

De esta manera el secreto industrial se caracteriza por ser un conocimiento reservado,
poseer un valor competitivo y la voluntad de su titular de mantenerlo oculto. La primera
caracteristica, caracter oculto o secreto, es uno de los requisitos fundamentales del
secreto industrial, ya que la informacién, conocimiento o procedimiento, debe ser
desconocido para terceros. Para algunos autores este constituye el presupuesto para su
proteccion, ya que el secreto industrial proporciona una situacion de privilegio o ventaja

para su titular.

La segunda caracteristica, valor competitivo del secreto, se refiere al valor comercial que
representa el secreto industrial y que garantiza a su titular una posicion de ventaja frente
a los competidores que carecen de la informacion, de esta manera, la persona que la

posee procura mantenerla oculta con el objeto de aumentar su valor.

La tercera caracteristica, voluntad de mantener el secreto, hace referencia a todas las
acciones que realiza su titular con el objeto de mantenerla oculta, pues “la informacion
que alguien conoce sin deseo de impedir que otros conozcan no constituye secreto,
puesto que la casualidad o el azar no pueden convertirse en elémentos sobre los que
repose la tutela juridica.”® La expresion de esa voluntad, puede hacerse de dos
maneras: Expresa, a través de una clausula establecida en un contrato, o tacita, con la

adopcion de medidas o actos realizados por su titular.

2 Ibid. P4g. 225
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b. Secreto comercial: Conjunto de conocimientos que se utilizan exclusivamente eR _eb v

s 0
T E A D

ambito comercial y que, por su valor econdmico, representan una ventaja de su

titular frente a otros competidores. El secreto comercial protege la informacion que se
relaciona con asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad,
relaciones con los consumidores y proveedores. Al igual que el secreto industrial, se
trata de informacién no divulgada, toda vez que la misma no es generaimente
conocia por el publico ni es de facil acceso, ya que en la confidencialidad radica su

alto valor econémico.
3.6. Protecciodn juridica

La normativa relacionada con el secreto empresarial es de caracter nacional e
internacional, sin embargo, en Guatemala no existe una ley especifica que regule la

proteccion del mismo de manera detallada, tal como se vera a continuacion:

3.6.1.Nacional

A nivel nacional, la proteccién del secreto empresarial se encuentra regulada en los

siguientes cuerpos legales:

a. Constitucion Politica de la Republica de Guatemala: Al ser el secreto empresarial un
tema que se estudia dentro de la rama del derecho de propiedad intelectual, que
tiene relacion con el derecho mercantil se encuentra su asidero constitucional,
especifiCamente en el Artn’culo 42 constitucional, el que establece lo siguiente:
Derecho de autor o inventor. “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de
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inventor, los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su ob ‘
invento, de conformidad con la ley y los tratos internacionales.” De esta manera el
Estado de Guatemala reconoce, garantiza y protege la creacion del intelecto humano
como un derecho inherente a su creador o inventor, confiriéndole a su fitular la
exclusividad de su creacion, para ser el Unico facultado de su aprovechamiento
econdmico, para transmitir este derecho a un tercero y, en general, para el gjercicio

de todos los demas derechos establecidos en la legislacidén nacional e internacional.

Ley de Propiedad Industrial: Los derechos de propiedad industrial se encuentran
regulados especificamente dentro de la Ley de Propiedad Industrial. De esta manera
el Articulo 174 de la ley en mencién establece lo siguiente: Secretos Empresariales.
“Para los fines de esta ley, tendra la calidad de secreto empresarial la informacion
qgue tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantenga

reservada y que:

a. No sea, como conjunto o en la configuracibn y reunidon precisas de sus
componentes, generalmente conocida, ni faciimente accesible para personas que se
encuentran en los circulos en los que normalmente se utiliza ese tipo de

informacioén; y

b. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta.” Como se ha desarrollado anteriormente, el secreto
empresarial es ese conjunto de conocimientos, procedimientos e informacion que

se caracteriza por mantenerse oculta y por poseer un valor comercial que garantiza
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a su titular una situacién de privilegio frente aquellas personas que no pos

dicha informacion.

El secreto empresarial, tal como lo establece el articulo citado, debe cumplir con los
requisitos de mantenerse oculto, es decir, no debe haberse divulgado a terceros de
manera ilegitima, no debe ser de facil acceso al publico, no debe tratarse de informacion
evidente y su titular debe haber tomado las medidas necesarias que garanticen

mantenerla en secreto, con el objeto de gozar de la proteccidn legal.

En el Articulo 173 literal g, de la citada ley, referente a la llamada competencia desleal,

“°

establece que “... el uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, asi como
cualquier acto de comercializacién, promocion, divulgacion o adduisicién indebida de
tales secretos;..”, constituye un acto de competencia desleal, entendiendo a esta ultima
como cualquier acto que perjudique la libre competencia de una persona, individual o

juridica, dentro del comercio o la industria, en virtud de la practica de una actividad en

contra de los principios de buena fe y verdad sabida.

Asimismo, la referida ley, en el Articulo 175 establece: Actos desleales relativos a
secretos empresariales. “Constituyen actos de competencia desleal en materia de

secretos empresariales, entre otros, los siguientes:

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

contractual o laboral;
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b. Comunicar o divulgar, sin autorizacion de su propietario, el secreto empr\Q‘Sa,;laI

referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar

dicho propietario;

c. Adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos comerciales

honestos;

d. Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto empresarial que se ha

adquirido por los medios referidos en la literal anterior;

e. Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o
debiendo saber, que la persona que lo comunicé adquiri6é el secreto por los medios
referidos en la literal c), o que no tenia autorizacion de su propietario para

comunicarlo; y

f. Comunicar promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme Ia literal,
en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al propietario del secreto

empresarial.”

3.6.2.Internacional

A nivel internacional, la proteccion del secreto empresarial se encuentra regulada
basicamente en dos instrumentos internacionales el Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Industrial y los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
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de Guatemala es parte, por consiguiente a continuacién se realiza un breve analisis de

los citados instrumentos siendo estos los siguientes:

a. Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial: Este Convenio fue

suscrito por el Estado de Guatemala el 20 de marzo de 1883, ratificado el 20 de
abril de 1998, aprobado a través del Decreto 11-98 del Congreso de la Republica
de Guatemala de fecha 18 de febrero de 1998 y depositado en la OMPI el 18 de
mayo de 1998. Constituye el principal instrumento juridico internacional en materia
de propiedad industrial, es oportuno indicar que Guatemala ratifico este convenio y
parte de su contenido y alcance estd regulado dentro de la Ley de Propiedad

Industrial.

En virtud de lo anterior el secreto empresarial se encuentra regulado dentro del
mismo, especificamente en el Articulo 10 bis, el que establece: “1) Los paises de la
Unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién una
proteccion eficaz contra la competencia desleal. Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial. En particular deberan prohibirse: 1. cualquier acto capaz de
crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las
aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
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comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el mod\»
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los

productos.”

De esta manera todo Estado que ha ratificado el Convenio de Paris tiene el deber
de proteger y sancionar cualquier acto de competencia desleal, derivado que la
violacion al secreto empresarial constituye un acto de competencia desleal, ya que,
segun lo establecido en el Articulo anterior, con dicho término se entiende a todo

acto que sea contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

b. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, Adpic:. Suscrito en Marrakech, Marruecos en 1994. Ratificado el
15 de junio de 1995, aprobado por el Decreto 37-95 del 29 de enero de 1995, en
vigencia desde el 21 de julio de 1995, con plazo indefinido y depositado en la OoMC
el 21 de julio de 1995. En la parte segunda, seccion siete, se establecen los

parametros de proteccion del secreto empresarial.

El Articulo 39 del referido cuerpo legal establece la obligacion de los Estados
miembros y de cualquier persona, de garantizar la proteccion del secreto empresarial,
asegurando que la informacion que lo conforma no sea divulgada a terceros o sea
adquirida o util}izada por terceros sin el consentimiento del poseedor y de manera
contraria a los usos comerciales honestos. Asimismo, dentro del Articulo citado, se
establecen los requisitos que deben contener los condcimientos, procedimientos e

informacién, para que sean considerados como secretos empresariales, los que
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constituyen los presupuestos para una proteccion juridica en favor del poseedor
informacion. En conclusion, de determina que a nivel internacional existen dos
instrumentos que regulan al secreto empresarial, ambos han sido ratificados por la

Republica de Guatemala y el espiritu de los mismos se encuentra establecido en la Ley

de Propiedad Industrial.
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CAPITULO IV

4. Determinacion de la proteccion del secreto empresarial dentro de la

legislacion guatemalteca de conformidad con la normativa internacional

En los capitulos anteriores se han desarrollado los aspectos doctrinarios generales que
dan las pautas para llegar a determinar el alcance de la proteccion del secreto
empresarial dentro de la legislacion guatemalteca y establecer si el Estado de
Guatemala cumple con los estandares internacionales para brindar una proteccion
efectiva del secreto empresarial a las personas individuales, juridicas o empresas

titulares de informacién considerada como tal.
4.1. Informacion privilegiada y su diferencia con el secreto empresarial

La informacién privilegiada es “aquella a la cual solo tienen acceso directo ciertas
personas (los administradores) en razén de su profesion u oficio, la cual por su caracter
esta sujeta a reserva, ya que de conocerse podria ser utilizada con el fin de obtener

provecho o beneficio para si o para un tercero.

La informacién para considerarse privilegiada tiene que tener idoneidad suficiente para
ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos concretos y referidos al entorno
societario al ambito dentro del cual actta la compaiiia.”? Derivado de lo anterior, se dice
que la informacion privilegiada se caracteriza por: a) ser informacién a la que solo tienen

acceso determinadas personas dentro de una empresa u organizaciéon por la posicién

2 | Hoeste, Fernando y otros. Fundamentos del derecho empresarial. Pag. 3
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concretos de naturaleza técnica o profesional que son del giro de la empresa; y, c) es

idénea y suficiente para ser utilizada no solo por los que la conocen, sino también por

terceros que pueden aprovecharse de ella.

La diferencia entre la informacién privilegiada y el secreto empresarial radica en que el
secreto empresarial es cualquier informacién no divulgada que una persona individual o
juridica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o
servicios, que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha
informacién sea secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta. De esta manera,

el secreto empresarial siempre contiene informacién confidencial.

Asimismo, es posible que una persona distinta del titular del secreto empresarial
obtenga los mismos datos, informacién y conocimiento con su propio trabajo y por sus
propios medios. Finalmente, el secreto empresarial se encuentra regulado en normas

supranacionales relativas a la propiedad industrial.

Por otro lado, la informacion privilegiada es aquella que tiene un contenido técnico o
profesional que solo puede ser conocida por ciertas personas, por razon del puesto o
cargo que ocupan. Se refiere a informacioén conocida Unicamente en el marco de una
empresa o0 entidad, ya que su regulacién se encuentra en las normas de derecho
societario, financiero y penal. La informaciéon privilegiada no necesariamente es

informacion confidencial, como lo es el secreto empresarial, por ello, esta informacion es
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terceros que pueden aprovecharse de ella. Asi, por ejemplo, un secreto empresarial es

la férmula de la Coca-Cola e informacion privilegiada lo serian las evaluaciones de los

empleados de una compaiiia.

4.2. Proteccion del secreto empresarial en los contratos de trabajo y/o prestacion

de servicios

Respecto a la proteccion del secreto empresarial dentro de las empresas se entiende
que existe una obligacion de confidencialidad y secreto inherente a la relacion laboral,
incluso aunque no exista una referencia expresa a la misma en el contrato individual de
trabajo o no se haya firmado un acuerdo de confidencialidad, puesto que el Artl’cu_lo 63

literal g) del Codigo de Trabajo establece que el trabajador esta obligado a:

“Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricacién de los productos a cuya
elaboracion concurran directa o indirectamente, con tanta mas fidelidad cuanto mas alto
sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razon de la
ocupacién que desempefia, asi como los asuntos administrativos reservados, cuya
divulgacién pueda causar perjuicio a la empresa.” Y el Articulo 77 literal e) establece

como una causa de despido justificado la revelacién de este tipo de secretos.

El resguardo del secreto empresarial corresponde exclusivamente a su titular, por lo
tanto, debe realizar el mayor esfuerzo por resguardar dicha informacion, es por ello que
cada empresario o0 empresa debe, para mayor seguridad, sujetar a pacto o clausula

expresa de reserva o confidencialidad a los directores; gerentes o trabajadores que
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divulgacion de tal informacion reservada a nivel de contratos individuales de trabajo y

hacerla aplicable una vez que el trabajador deje de formar parte de la empresa.

El caso de los contratos de prestacion de servicios se rige por las mismas reglas del
contrato de trabajo, puesto que el guardar el secreto profesional es obligacion de la

persona que presta los servicios.

Derivado de lo anterior, es necesario que se tomen ciertas precauciones al firmar un
contrato de trabajo o de prestaciéon de servicios, es por ello que, para una mayor

seguridad, se deben incluir las siguientes clausulas:

a. Clausula sobre transferencia de invenciones o informacién: Es la clausula donde el
trabajador transfiere a su- patrono todo derecho, titulo o interés, sobre ideas,
éreaciones e invenciones que surjan durante el contrato de trabajo o prestacion de
servicios y que tengan relacién con el giro de la empresa, salvo que las partes
pacten lo contrario. En estos casos el patrono debe compensar al trabajador por
dicha creacion con un monto proporcional a la importancia de la invencion, los

costos de produccion, entre otros.

b. Clausula de exclusividad: Mediante la cual el trabajador se compromete a que
durante la vigencia del contrato no prestard sus servicios o ejecutara un trabajo
para otro patrono que se dedique a las mismas o similares actividades a las de su
patrono. De manera que en Guatemala la coexistencia de contratos de trabajos es

permitida a menos que las partes pacten la exclusividad de prestacion de servicios
70


Usuario01
Cuadro de texto

Usuario01
Cuadro de texto


del trabajador a favor de un patrono.

c. Pacto no competencia pos contractual: Es la clausula por medio de la cual un
trabajador se obliga, por un tiempo, a no prestar sus servicios 0 a ejecutar una obra

a los competidores de su patrono, una vez concluido el contrato.

d. Extraccion, uso y envio de informacioén: En esta clausula se establece la obligacion
gue tiene el trabajador de abstenerse de comunicar o divulgar a terceros cualquier
informacion reservada que sea propiedad de su empleador y que su divulgacion
puede ocasionar un perjuicio a este. Esta clausula tambien se conoce como de
confidencialidad y es muy utilizada en materia del derecho del trabajo, como
mecanismo de proteccion utilizado por el patrono para proteger informacion que le

otorga ventaja competitiva a su empresa.
4.2.1.Clausulas de confidencialidad en materia laboral

Derivado de la importancia de la informacién que poseen las empresas se ha convertido
en practica habitual incluir en el contrato de trabajo una clausula en la que
expresamente se especifica la obligaciéon del trabajador de someterse a este deber de

reserva o de secreto.

Es tan importante el tema que algunas empresas optan por formalizar un contrato de
confidencialidad especifico con sus empleados, paralelo al contrato laboral, contrato que
incluso puede ser considerablemente mas extenso que el contrato de trabajo mismo,

estas son herramientas muy efectivas para la proteccién del secreto empresarial.
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mencionadas, depende del grado de importancia que le da cada uno al tema. Lo que en h

definitiva importa es que quede regulado al momento en que se inicie la relacion laboral
y asi el empleador pueda quedar protegido ante la difusién de informacidn que le otorga

cierta ventaja competitiva a su empresa, frente a terceros.

Las clausulas de confidencialidad son disposiciones particulares dentro del contrato, por
el cual el empleador impone la obligacidén al trabajador de mantener reserva de cierto
tipo de informacidén que es considerada de vital importancia para la empresa, que cuyo
incumplimiento puede traer aparejadas sanciones que en la misma cldusula o contrato

se tipifican.

En atencion a la forma en que establecen las garantias de confidencialidad es oportuno
establecer que generalmente el contenido de las clausulas en mencion, utilizadas como

medidas de proteccidn para el secreto empresarial, es el siguiente:

a. Establecer lo que se debe entender por informacion confidencial.

b. Establecer los medios, recursos o informaciéon que se pone a disposicidn del

trabajador o empresa externa, determinando la titularidad de la misma.

c. Establecer expresamente la obligacion de secreto y confidencialidad, el deber de
actuar diligentemente en cuanto al acceso, tratamiento, conservacion,
almacenamiento, transporte, entre otros, sin esto existiria un peligro eminente para

su revelacidon, que va en contra de los intereses de la empresa.
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d. Establecer la obligaciéon de restituir al empleador la informacidn confidencial a }{gpe
se ha tenido acceso con ocasiéon de la relacidon laboral al momento que termine la
relacion contractual, estableciendo, igualmente, que a pesar de dicha terminacién, la

obligacién de confidencialidad y secreto permanecera vigente durante un plazo.

e. Las consecuencias que pueden traer en su contra al trabajador o empleado,
producto del incumplimiento de dicha obligacién de confidencialidad y secreto. De
esta manera al momento de redactar una clausula de confidencialidad dentro de un
contrato de trabajo o un contrato de confidencialidad aparejado al contrato de
trabajo, el empleador se asegura que la informacion de vital importancia para la

empresa se mantenga bajo reserva, fuera del conocimiento del publico.
4.3. Contratos de consultoria relacionados con la propiedad intelectual

Los contratos de consultoria “son acuerdos entre dos 0 mas partes en los que una de
ellas se compromete a la realizacién de estudios y disefios: asesoria técnica, control y
supervision de proyectos; gerencia y direccién de obras, y en general todo tipo de

actividades de naturaleza técnica, mientras que la otra se obliga a pagar por ello.”?

Derivado de lo anterior, se dice que los contratos de consultoria generan obligaciones
de caracter meramente intelectual. Esto quiere decir, que se diferencian con los
contratos de prestacion de servicios porque los contratos de consultoria son mas
especializados desde un punto de vista técnico y profesional, siendo los otros mas

amplios en su contenido.

2 Tobo6n, Natalia. Op. Cit. Pag. 5
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Cuando lo que se busca a través de los contratos de consultoria es la proteccid
secreto empresarial, se establecen clausulas similares a las de los contratos de
prestacion de servicios, especificamente en lo que se refiere a las clausulas de
confidencialidad. Dentro de los contratos de consultoria por medio de los cuales se
puede transferir el secreto empresarial se pueden se establecen los siguientes contratos
de transferencia de tecnologia, contrato de licencia, contrato de franquicia y contratos
sobre software derivado de lo anterior se procedera a realizar un analisis que busca

explicar de mejor manera cada uno de los contratos:

a. Contratos de transferencia tecnoldgica: Son contratos atipicos por medio de los
cuales se transfieren conocimientos, medios técnicos e informacidn propios de una
actividad industrial o comercial, que tienen la posibilidad de repetirse o aplicarse
sistematicamente y que conllevan a una mejora en la realizacion de algo. La
persona que transfiere es el propietario o tenedor del conocimiento y quien recibe el

receptor.

b. Contrato de licencia: Es un contrato por medio del cual una parte, el licenciante,
otorga a otra, licenciatario, derechos de explotacién, uso y fabricaciéon sobre un bien
inmaterial de su propiedad, cuyo éxito ya haya sido probado en el mercado, por un
tiempo determinado, decir que el elemento real de contrato cuenta con cierto

respaldo de fama 0 aviamiento.

c. Contrato de franquicia: Contrato por medio del cual una persona llamada

franquiciante cede a otra llamada franquiciado una licencia de uso y explotacion
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sobre todo o parte de su propiedad industrial a cambio de un pago. En gené’r'
contrato de franquicia debe contener un acuerdo sobre la licencia de marca,
transferencia del know how, regalias, método de produccién, comercializacion y
administracion del servicio, publicidad, territorio, disefio del local, capacitaciones,

entre otros.

d. Contratos sobre software: Contrato por medio del cual el titular de los derechos, es
decir el programador, autoriza a otra persona a usar, explotar o distribuir su obra en
forma sistematica sin transferir su dominio, protegiendo de esta manera su
razonamiento légico inicial para que otra persona no desarrolle un programa con
caracteristicas similares. Todo el conocimiento e informacién que se produce en
cada una de las etapas del ciclo de desarrollo de software se considera como
secreto empresarial. Segun el tipo de contrato, este contrato puede ser: De
desarrollo se software, licencia de distribuciébn de software, licencia de uso de

software, de scrow y de llave en mano.

4.4. Proteccion del secreto empresarial en otros paises

Los secretos empresariales a nivel internacional son protegidos a través de la propiedad
intelectual, especificamente dentro de la propiedad industrial. Algunos de los secretos
empresariales mas famosos del mundo, como la receta de Coca-Cola y el algoritmo de
busqueda de google tienen un valor comercial inmenso, lo cual reside en el hecho de
gue sean secretos y protegerios a través del secreto empresarial, hace que sus titulares

tengan una ventaja competitiva frente a sus competidores.
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Los secretos empresariales no solo estan protegidos por convenios internacionaléq 8ino

también, por cada una de las legislaciones nacionales de diferentes paises en donde se

encuentran protegidos. A diferencia de las marcas y las patentes, el secreto empresarial

no necesita de requisitos formales para su registro, por ello la mayor parte de paises

cuentan con legislacion que regula unicamente su adquisicién indebida. A continuacion

se realiza un analisis de la proteccidn del secreto empresarial en los siguientes paises:

a.

Inglaterra: En este pais, al contrario de Estados unidos, ltalia y Espafia, no existe
una definicion formal de secreto empresarial ni restricciones relativas al tipo de
informacion que puede constituir como tal. La regulacién que protege el secreto
empresarial se basa generalmente en la jurisprudencia sobre el abuso de confianza,
derivado a que su sistema se basa en el common law, previendo vias de recursos
eficaces en caso que estos se hayan adquirido, divulgado o utilizado de manera
indebida. A pesar que este pais se basa en el sistema de/ common law, el nueve
de junio del 2018 entraron en vigor los Reglamentos de Secretos Comerciales, en
inglés The Trade Secrets Regulations 2018, y que, al igual que en Espafia,
representa la primera legislacion especifica sobre la proteccion de los secretos

comerciales.

Esta legislacién aun mantiene los requisitos de la ilicitud de la revelacién de secretos
establecidos en el common law, es decir, la adquisicidn, uso o divulgacion de un
secreto comercial es ilegal cuando constituya una violacion de la confianza en
relacion al secreto de la informacién que es confidencial. La nueva normativa se

caracteriza por sefialar un plazo de prescripcién de seis afios para presentar la
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asimismo, regula lo referente a los clubes de confidencialidad, para la divulgacion
limitada de documentos dentro del juicio, y, cuando sea necesario, la celebracion de
vistas en privado para que la informacién que conforma el secreto empresarial no se

vea afecta por ser revelada al publico.

Esta nueva practica en Reino Unido busca desjudicializar los conflictos cuando ello
implique el riesgo potencial que los secretos empresariales puedan ser conocidos por
terceras personas o que aspectos del mismo sean revelados publicamente, ya sea de
manera total o parcial, puesto que los clubes de confidencialidad incluyen a una persona
de cada parte procesal quién serd la Unica facultada para conocer de los documentos
que obren en el expediente que contengan secretos empresariales, manteniendo de
esta manera la reserva de la informacién que constituye el secreto y que brinda la

ventaja a su titular, por el valor econémico gue significa.

b.Estados Unidos: La reglamentacién en materia de secretos empresariales establece
que estos consisten en informacion que puede ser una férmula, un modelo, una
compilacion, un programa, un dispositivo, un método, una técnica o un proceso.
Para que pueda ser considerado como tal, un secreto empresarial debe utilizarse en
una actividad comercial y garantizar una ventaja econémica a su poseedor respecto

a los competidores que no lo conocen o utilizan.

En este pais existe una ley especifica que regula la materia, denominada Ley de

Proteccion de los Secretos Comerciales, en inglés Defend Trade Secrets Act, de 2016,
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la cual refuerza la proteccion de los secretos empresariales a nivel nacional y p

las partes escoger entre la ley estatal o la ley federal para resolver controversias
surjan con respecto al tema. Aunque estos sistemas son diferentes entre si, en algunos
aspectos existe un parecido considerable entre las distintas leyes estatales, pues casi

todas son variaciones de la Ley de Proteccién de los Secretos Comerciales.

c. Espania: El seis de febrero del afio 2019 el Senado aprobd la Ley 1/2019, de 20 de
febrero, de Secretos Empresariales. Antes de la entrada en vigor de esta ley
Espafia no tenia una normativa especifica sobre la proteccion del secreto
empresarial y la poca regulacion sobre la materia se encontraba dispersa en
diferentes cuerpos legales, especificamente en el Articulo 13 de la Ley de
Competencia Desleal y en los Articulos 278 y 279 del Cdédigo Penal. Como
consecuencia de ello el secreto empresarial corria el riesgo de ser divulgado de
manera ilegitima por terceras personas, ya que la escasa y dispersa normativa con

la que se contaba no era suficiente para su efectiva proteccion.

Esta nueva ley se caracteriza por sustituir el término de secreto comercial por el de
secreto empresarial, por establecer un plazo de tres afios para promover las acciones
de defensa del secreto empresarial en caso de violacién de este, por extender la
proteccion de forma novedosa frente a las mercancias infractoras y por modificar el
Articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal al establecer que toda violacion del
secreto empresarial se regulara por la ley especial en la materia. Asimismo, como
consecuencia de la nueva normativa, dentro del Codigo Penal se incluyeron nuevas

sanciones para quién difunda, revele o ceda a terceros los secretos descubiertos.
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de mayo del 2018, mediante el cual se regula la proteccion de las informaciones

comerciales secretas. Esta materia anteriormente se regulaba en diversos cuerpos
legales, como el Cédigo de Propiedad Industrial, Cédigo Civil y Codigo Penal
italiano. Sin embargo, con la entrada en vigencia del decreto numero 63/2018 se
reforzo la legislacion ya existente sobre la proteccién del know how y de los

secretos comerciales.

Esta ley se caracteriza por establecer los requisitos que debe contener el secreto
empresarial, por determinar el valor econémico del mismo y por establecer la adopcion
de medidas adecuadas para mantener las informaciones en secreto. Asimismo,
establece las diferentes conductas ilicitas, es decir aquellas consistentes en la
obtencion, utilizacion o revelacion abusiva de secretos comerciales no autorizada por el
propietario ni tampoco derivada de una investigacion, desarrollo y planificacion
corporativa autosuficientes e independientes, pudiendo el propietario actuar contra

aquellos que realicen dichas conductas.

Otra novedad incluida por el legislador en ese cuerpo legal es en cuanto a los poderes
del juez, en los procedimientos iniciados ante los tribunales, ya que se permite a la
autoridad judicial prohibir, a los sujetos investigados y a las partes en el proceso, el
acceso a determinados documentos que obran en el expediente, impidiendo de esta
manera la divulgacion o el uso indebido de secretos empresariales que puedan ser
conocidos durante el juicio, o bien los documentos que contengan informacion que el

juez pueda considerar como confidencial o merecedora de esa tutela.
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También el juez dentro del juicio puede adoptar medidas cautelares que c"\;

-

adecuadas para proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, e incit

completa reserva u omisioén de la existencia y el contenido del secreto.

Finalmente, esta normativa hizo modificaciones en el Codigo Penal italiano en cuanto a
castigar con pena de carcel hasta dos afios a cualquier persona que, habiendo tenido
conocimiento sobre secretos comerciales debido a su cargo o posicion, los revele o
utilice para benefipio propio o de un tercero, ya que la revelacibn de un secreto
empresarial se considera un acto en contra de las practicas legales y comerciales, es

decir, un acto de competencia desleal.

Es de esta manera se puede determinar que aquellos paises considerados como de
primer mundo, por tener una amplia expansion en el ambito relacionado con la industria
y el comercio, han optado por crear una ley especifica en la materia, con el objetb de
garantizar su proteccion efectiva, en latinoamérica Colombia es el pais que se encuentra
mejor posicionado en esta tematica desarrollado, aspectos relacionados con el derecho

de propiedad intelectual.

Sin embargo se considera que Guatemala pese a no contar con una ley especifica que
regule al secreto empresarial, la Ley de Propiedad Industrial cumple con los requisitos
qgue manejan a nivel internacional por los paises mas desarrollados en esta materia, por
lo que se determina que la proteccion del secreto empresarial dentro de la legislacion
guatemalteca es adecuada, en virtud que si existe fiel cumplimiento de los estandares

internacionales y convenios suscritos por el Estado de Guatemala en esta materia.

80

anis . M


Usuario01
Cuadro de texto


del secreto empresarial dentro del ordenamiento juridico guatemalteco

El secreto empresarial en el Siglo XXI es un tema que ha tomado relevancia derivado de
la importancia que este tiene en el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de los

grandes negocios a nivel nacional e internacional.

Es por ello que las personas individuales y juridicas que son titulares de los mismos
consideran que se hace necesaria la existencia de un régimen juridico adecuado que
regule los mecanismos suficientes que garanticen su efectiva proteccion, para que estos

no sean divulgados a terceros sin la autorizacién correspondiente.

Es de esta manera como, después de realizar un estudio sobre la normativa nacional e
internacional realizando un analisis comparativo de ambas grupos de normas juridicas

gue regulan la proteccion del secreto empresarial, se determiné lo siguiente:

a. Dentro de la legislacion guatemalteca existen diversos cuerpos legales que regulan
el secreto empresarial: En Guatemala el secreto empresarial se encuentra regulado
por la Constitucidon Politica de la Republica de Guatemala, la Ley de Propiedad
Industrial y los tratados y convenios internacionales que se han ratificado en dicha
materia, y que forman parte del ordenamiento juridico interno, con el objeto de que
exista una proteccidén efectiva para que el mismo no sea adquirido, divulgado y
explotado por un tercero que tuvo acceso a él de manera contraria a las practicas
legales del comercio, es decir, de manera ilegitima o bien de manera legitima pero

con obligacién de reserva.
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b. Sistematizacion en cuanto a la proteccién del secreto empresarial: Si bien Gua

no cuenta con una ley especifica que regule la materia, como otros paise

industrializados, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Espania, la normativa referente al
secreto empresarial se encuentra sistematizada dentro de la Ley de Propiedad
Industrial ademas de que son parte del ordenamiento normativo interno los tratados

internacionales ya citados en el cuerpo de esta tesis.

Es por ello que se puede establecer que Guatemala cumple con los estandares
internacionales, en virtud que la normativa que regula el secreto empresarial garantiza
una proteccion efectiva a su titular al momento que exista una violacién en contra del
mismo, aunque, a diferencia de otros paises, en Guatemala no existe una ley especifica
que tenga la denominacién del mismo, pero las normas que regulan el secreto

empresarial en la Ley de Propiedad Industrial son suficientes.

Asimismo, dentro de la normativa se contemplan algunas acciones civiles que se
pueden plantear al momento que la informacién que conforma el secreto empresarial
corra el riesgo de verse afectada, al momento de ser conocida por terceras personas o
que aspectos del mismo sean revelados publicamente de manera total o parcial. De esta
manera en Guatemala existe normativa que confiere poderes al juez, en los
procedimientos llevados ante los tribunales, de otorgar providencia cautelares que
considere adecuadas para proteger la confidencialidad de los secretos empresariales,
segun los Articulos 186 y 187 de la Ley de Propiedad Industrial, impidiendo de esta
manera su divulgacién o el uso indebido de secretos empresariales que puedan ser

conocidos durante el juicio, o bien el que el juez pueda considerar como confidenciales o
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merecedores de esa tutela.

En cuanto al ambito penal, en caso de violacion de las normas del secreto empresarial,
corresponde al Ministerio Publico el ejercicio de la accién penal en contra de los
responsables de los delitos y faltas tipificados en el Codigo Penal y otras leyes.
Asimismo, establece el Ministerio Publico puede solicitar al juez competente que otorgue
cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por
la ley y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Guatemala sea parte,
y que estén resultando infringidos, o bien, cuando su violacién sea inminente, esto de

conformidad con el Articulo 206 de la Ley de Propiedad Industrial.

Derivado de lo anterior, se determina que Guatemala si cumple con los estandares
internacionales en cuanto a la proteccion del secreto empresarial, al adecuar su
normativav interna a los compromisos adoptados por medio de tratados y convenios
internacionales de los que es parte y establecer normas juridicas en la Ley de Propiedad
Industrial tendientes a evitar la obtencion, utilizacion o revelaciéon abusiva de secretos
empresariales no autorizada por el propietario, ya que dichos actos son considerados

como competencia desleal.
4.6. Consideraciones finales

El secreto empresarial es toda informacién no divulgada que se encuentra en la esfera
de dominio de una empresa, tiene la ventaja de no estar sujeto al tramite de registro y su
proteccion es por tiempo indefinido, por lo que no esta sujetos a plazos, y siempre que

cumpla con los requisitos correspondientes, los cuales, de conformidad con el Articulo
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Comercio, son los siguientes: Que la informacién sea secreta, que tenga un valor
comercial y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su poseedor para

mantenerla secreta.

De los requisitos antes indicados el mas importante que se debe cumplir, es el que
consiste en que la informaciéon sea objeto de medidas razonables e idéneas de
proteccién por parte de las personas individuales, juridicas y empresas que son titulares
de la misma, lo cual se cumple principalmente por medio de los convenios de

confidencialidad.

Asimismo, para que exista una proteccién efectiva del secreto empresarial al momento
de existir una violacién del mismo, debe existir una normativa adecuada que incentive ’aI
poseedor de un secreto empresarial, a llevar su caso ante los tribunales una accién
procesal, sin que se corra el riesgo que la informacion que constituye el secreto, pueda

ser revelada publicamente durante un juicio.
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CONCLUSION DISCURSIVA

En Guatemala existe amplia normativa que regula la proteccién del secreto empresarial,
puesto que este no solo se encuentra regulado dentro de la Ley de Propiedad Industrial,
sino también en diversos tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado
de Guatemala, que forman parte de su ordenamiento juridico interno, tales como el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, los acuerdos sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, entre
otros, por ello, Guatemala si cumple con los estandares internacionales en virtud de

garantizar la proteccion efectiva del secreto empresarial.

Derivado de lo anterior se recomienda al Estado de Guatemala velar por el cumplimiento
de las normas que regulan Ié proteccion de secreto empresarial, ya que el mismo es un
activo inmaterial de las empresas que al momento de ser revelado pierde su valor
econdmico, por ello es primordial mantenerlo oculto a través de la toma de medidas
razonables para que no sea adquirido, divulgado y explotado por un tercero que tuvo
acceso a él de manera contraria a las préacticas legales del comercio, lo cual va desde la
celebracion de acuerdos de confidencialidad entre el titular legitimo del secreto y la
persona a quien se le proporciona, hasta la toma de acciones procesales tendientes a la
reivindicacion de Ioé derechos de propiedad industrial y la reserva por parte de los
sujetos procesales de la informacion considerada como secreto dentro de un juicio, ya
que la violacién a secretos empresariales pone en riesgo las finanzas de una empresa al
provocar grandes pérdidas economicas, por consiguiente también afecta el desarrollo

econdmico del pais.
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