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(i)

INTRODUCCION

El derecho de propiedad industrial actualmente a raiz de muchos factores internos y
externos ha tomado el protagonismo que desde hace mucho tiempo ya habia tomado en
otros paises que industrializados por motivo de la regularizacion de la actividad en un

marco juridico necesariamente justo.

Es decir que éstos al tener una actividad comercial mayor que la del resto de paises
tuvieron ante si la necesidad de crear un cuerpo de disposiciones articuladas que vinieron a
crear el marco adecuado de la actividad industrial. Es por ende que los paises no
industrializados o de menor comercio no tuvieron otra opcion que la de aceptar las primeras

medidas que en esta materia fueron tomadas a través de convenios o tratados.

Guatemala no se ve afectada en su marco legislativo de manera adecuada hasta el
mil, afio en que entra en vigor la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, a través del
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, que trata ya de manera adecuada a esta
rama del derecho y no solamente acepta condiciones provenientes del extranjero por
presiones de caracter econdmico, que habia sido la situacion que se habia venido

manifestando en las décadas anteriores.

Con la entrada en vigencia de la ley anteriormente mencionada, comienza en la
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales el estudio de la misma, aceptada dentro del marco
académico del derecho mercantil, situacién que no produce para el estudiante de derecho la
circunstancia de poder hacer éste su reflexion y enfoque de manera completa e integral, ya
que el lapso al ser tan corto no se lo permite, necesitando este un periodo independiente

para el estudio de esta materia.

Es por ello y por las condiciones impuestas por los paises econdémicamente

dominantes, que procedo ha exponer de manera detallada el desarrollo que el derecho de



(ii)

propiedad industrial ha tenido a traves de la historia del hombre, dando claros ejemplos que
el mismo siempre ha sido en elemento de las sociedades del mundo sin importar el

desarrollo econdmico o cientifico del mismo.

En la actualidad es de suma importancia para nuestro pais ya que los otros paises
siempre nos han marcado cual debe de ser el camino a seguir, presentan a nuestro pais un
Tratado de Libre Comercio, y como fendmeno normal de la economia capitalista y el
desarrollo de los medios de comunicacion, la economia globalizada, siendo ésta un efecto
inmediato de las relaciones que se puedan dar entre personas de diferentes paises pero de
manera acelerada y con ello la necesidad de establecer las condiciones adecuadas para el
respeto a los derechos provenientes de la actividad comercial, y por ende el estudio mas
especializado en esta materia se hace necesario y sobre todo por los estudiantes de nuestra

casa de estudios.



CAPITULO |

1. Evolucion historica del derecho de propiedad industrial en la humanidad.

Para adentrarnos en el conocimiento de cualquier disciplina juridica debemos con
espiritu analitico estudiar su desenvolvimiento a traves de la historia, para alcanzar una

adecuada comprension de sus valores e instituciones.

En materia de propiedad industrial, esta necesidad camina a la par de desarrollo
econdmico de la humanidad, pues si bien es cierto la marca fue considerada en su origen como
una forma de reconocimiento de meritos artisticos o arquitectonicos, con el transcurso de los
afios esa concepcion fue modificandose hasta alcanzar lo que hoy se considera como un cosa de

comercio con valor econémico mercantil.

1.1.  Las marcas en la antigliedad:

Segun expone Benedetto, pocas instituciones conocieron difusién tan grande en la
antigiiedad como las marcas, usadas como medio de indicacion y autenticacion de origen.
Es conocido como los griegos acostumbraban colocar el nombre sobre las obras de arte,
estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas; en el mundo romano, posteriormente, lo
encontramos no s6lo en las mas variadas obras de arte, sino también en tubos de estafio, ollas de
cocina, piedras, ladrillos y materiales de construccion y sobre las mercaderias mas diversas,
como quesos, vinos y colirios oculares. La marca es, por lo tanto, usada entre los
romanos sea como marca individual, sea como marca de fabrica, como signo indicativo
tanto de artifice como lugar de produccion, y esto con carécter publico y al mismo tiempo

comercial.

Una utilizacion similar de signos distintivos e indicativos se encuentran en la antigua

China, como formade sefialar el nombre del autor de la piezade porcelana, lugar de su

! Oscar Guillermo Umafia Salcedo. Historia del derecho de propiedad intelectual. Pags. 73y 92.



fabricacion y destino para el que se habia producido. En Egipto y en la Mesopotamia se
encuentran signos con caracteristicas similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos

utilizados en la construccion.

En todos los casos, el propdsito de los signos utilizados se relaciona principalmente
con el prestigio profesional del autor del producto, y con el interés de determinar su origen
geogréfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoria de ciertos
trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus

salarios o contraprestaciones.

La utilizacion de marcas con propdsitos distintivos, similares a los propios de los
signos modernos, aparece en el Imperio Romano, con la particularidad demostrativa de
estos propositos y del prestigio adquirido por las marcas correspondientes, de haberse
detectado falsificaciones de los signos marcarios respecto de la proteccion juridica de la
marca en este periodo, sélo se cuenta con informacion relativa al derecho romano
encontrdndose que la “lex Cornelio” penaba la asuncion y el uso de un nombre falso, de
lo que es licito deducir que también podia punirse la falsificacion de una marca. Que lo
fuese desde el punto de vista del derecho publico, esto es en relacion con el uso de parte de
los consumidores, es pacifico; no se lo puede afirmar con igual seguridad respecto al
derecho privado, esto es, del derecho de usar la marca. Que inclusive, una accién civil
estuviese abierta en caso de lesion del uso ilegitimo del nombre, es indudable. Dos eran
estas acciones, la ACTIO INJURIARIUM, con la cual se podria reparar la ofensa infligida a
la personalidad, y la ACTIO DOLLI, que resarcia el dafio patrimonial; y se demostraba que

ambas acciones eran susceptibles de aplicacion respecto de la LEX CORNELIA”.

1.2.  Las marcas en la Edad Media.

El uso de signos calificables como marcarios fue relativamente amplio en este
periodo. Sin embargo, estos signos cumplian muy diversas funciones, que hacen que no
correspondan, en su mayoria al concepto moderno de marcas. Muchos de estos tenian una

funcion de identificacion personal, indicando quién vivia en determinada casa, la cual, de



ser empleada con fines comerciales, pasaba a tener cierta posibilidad de identificacion de
los servicios o productos alli originados. También se utilizaban signos para identificar la
propiedad de animales, objetos de uso domestico o personal, y bienes transportados a largas

distancias.

Servian asi mismo los signos fijados a las mercaderias para determinar su origen
geogréfico, para certificar su calidad o para apreciar la identidad del artesano que habia

participado en su manufactura.

Pero el desarrollo de las marcas en este periodo se vincula especialmente con las
corporaciones, las que dieron frecuente carecer obligatorio al uso de tales signos. Este uso
tenia propdsitos muy diversos: identificar al artesano en forma de determinar si habia
cumplido con las normas de su oficio u arte; proteger al consumidor, al servir como
mecanismo de control de la calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el
control de las mercaderias por los oficiales corporativos; impedir a concurrencia y la
importacion de las mercaderias de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de

los tributos aplicables?.

Sobre esta base, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario

contemporaneo, se entiende la adopcion de la obligatoriedad del uso de las marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la
proteccion de las exclusividades y normas de los gremios medioevales, se destaca la
posicion de Bartolo de Sexoferrato, quien concibié a la marca dentro de su funcién y
lineamientos modernos: como medio para evitar que el pueblo fuera engafiado respecto de
los productos identificados con marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se
hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razon de la calidad.
Reconocia también a las marcas las condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad,

acercandose asi, igualmente a las tendencias modernas en materia marcaria.

% Ibid. Pag. 112.



Las ensefianzas de Bartolo fueron recogidas, elaboradas y perfeccionadas por
los hermanos Baldo Pietro de Ubaldi, estableciéndose una discusion entre Bertoldo y estos
altimos en materia de la vinculacion; este punto fue tratado con particular detenimiento por
Pietro, quien desarroll6 diversas soluciones segun quien hubiera sido el otorgante de la

marca y la forma de disolucion de la sociedad.

Estas disputas, seguidas por otras obras juridicas con relacion al tema marcario, de
autores tales como Pietro de Ancarano y Stracca, que demuestran un concepto de marca
similar al contemporaneo mas que al corporativo precedentemente descrito, no puede

haberse desarrollado en el vacio, como fruto de mentes ociosas.

Debe reflejar méas bien, un uso de las marcas en el sentido de identificacion de los
productos comercializados por mercaderes, indicando asi que las funciones modernas de las
marcas se encontraban ya difundidas en el mundo medieval, al menos en las partes mas

avanzadas comercialmente del mismo, como lo eran las ciudades italianas.

1.2.1 Las marcas en las Edades Moderna y Contemporanea:

A partir del afio 1,500 se encuentra un creciente nimero de normas dirigidas a
otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de
marcas, bien que coexistiendo con el sistema corporativo precedentemente descrito. Se
encuentra asi, en 1,515; un decreto del Consejo de Nuremberg, destinado a proteger el
signo, “AD”, utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1,554 un edicto de
Carlos V. destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que
extendian a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores, asi como
ciertos fallos britdnicos que hacian responsables a quienes imitaran las marcas de sus

competidores, frente a éstos®,

® Ibid. P4g. 137.



Pero el desarrollo acelerado del sistema marcario, tal como lo conocemos en la
actualidad, comienza con la revolucion industrial, por lo que ello implica en términos de
produccion masiva y de relaciones en productores y consumidores que se partan
totalmente del conocimiento persona. A estos cambios econdmicos se sumaron los que,
desde el angulo ideoldgico, implicaba la revolucion francesa. La desaparicion del sistema
corporativo, en virtud de la Ley Le Chapelier, del afio 1,791; condujo simultdneamente a la
eliminacion del régimen de marcas corporativas, que se arrastraba desde el periodo
medieval. La anarquia marcaria consiguiente a la desaparicién de régimen corporativo
condujo a frecuentes abusos y a falsificaciones generalizadas de los signos distintivos,
situacion frente a la cual se dicto la ley del 22 Germinal del afio XI, que aplicaba a la
imitacién de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos
privados. Esta ley, sin embargo, fue de escasa aplicacion, debido a la gravedad de las penas
de ella resultantes, siendo reemplazadas por la del 28 de abril de 1,824; que protege a los

nombres comerciales colocados sobre los productos.

Se llega, finalmente, en Francia, a u régimen marcario comparable a los
contemporaneos con la Ley del 23 de junio de 1,857; que establece un sistema de deposito
de los signos marcarios, concesion de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su

utilizacion facultativa.

Un desarrollo paralelo se encuentra en los restantes paises industrializados, en parte
retrasados por las vicisitudes de su organizacion politica (Alemania, Italia) y en parte por
las particularidades de sus sistema juridico (Gran Bretafia, Estados Unidos). Asi, en
Alemania se encuentra como antecedente una Ordenanza prusina del 18 de agosto de
1847; destinada en realidad a asegurar el cumplimiento del régimen medieval aplicado en
determinadas regiones: la primera ley de tipo moderno es la del 30 de noviembre de 1,874;

centrada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas.



En Italia, la primera ley de ese tipo data del 30 de agosto de 1,868".

En el derecho angloamericano, la proteccion contra las imitaciones y falsificaciones
de marcas se desarrolld en el contexto del resarcimiento por los hechos ilicitos (torts), al
incluir diversos fallos, entre tales hechos, a los consistentes en hacer pasar mercaderias por
aquéllas de los competidores. Tuvo asi origen la figura del PASSING OFF, que sirvio de
base a la legislacion marcaria posterior. Las infracciones y delitos marcarios se definen
como parte del derecho de la competencia desleal, estando destinada su punicion a evitar el
enriquecimiento injustificado, el desvio de clientela mediante engafios y las practicas
abusivas de mercado. Estas formas de proteccion judicial estaban ya claramente

establecidas a mediados del siglo XIX.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la divulgacion mundial de la legislacion
marcaria ha sido amplia. O Brien sefiala que mientras que en 1,876 sélo siente paises tenian
legislacion marcaria, tal niUmero habia subido a treinta y dos en 1,900; y a ciento veintitrés
en 1,975.

Una de las instancias decisivas de esta divulgacion del derecho marcario ha sido el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1,833.
Si bien el numero de participantes iniciales en la llamada Unién de Paris fue escasa, el
prestigio de esta institucion hizo que su nimero se elevara de manera significativa,
paralelamente a la extension de la legislacion, marcaria, sirviendo como base para la
instrumentacion de mecanismos internacionales de proteccion de los signos aqui

analizados.

En Ameérica Latina, las primeras leyes sobre marcas fueron emitidas en las Gltimas
décadas del siglo XIX, habiendo llegado a una difusion practicamente total de tales

legislaciones a principios del siglo XX°.

* 1bid. P4g. 165
> Ibid. Pég. 203



1.2.2  Evolucion historica del derecho de propiedad industrial en Guatemala:

El derecho como ciencia posee dentro de su estructura distintas ramas las cuales
aplican a diferentes ambitos del que hacer humano dentro de un estado de derecho

regulando actividades por demas variadas.

A similitud de las otras ciencias el derecho ha evolucionado de forma tal que las
diferentes ramas que lo conforman han prosperado de manera aislada; existiendo una
diferencia no solo en la rapida de evolucion entre unas y otras, sino también en el
aspecto especifico de sus conceptos, instituciones y normas tipicas. Tal es el caso del
derecho mercantil que teniendo como ambito de ejercicio el comercio y la economia, se
ve muy impulsado por las relaciones comerciales nacionales e internacionales de los
paises; ya que son las actividades que se dan dentro de las sociedades de todos los
estados a nivel mundial los que al final cooperan a la evolucion de las normas internas y

externas por sus mismas relaciones.

Como podemos concluir es al final que las sociedades marca el ritmo de
evolucion de las normas, leyes y principios de derecho de sus propios estados, ya que a
mayor evolucion y ejercicio de una actividad dentro de un marco social, mayor la
necesidad de estudiar y de regular dicha actividad, para que dentro de un marco de
derecho pueda realizarse acciones denominadas legales e ilegales. Derivado de la
exposicion anterior se puede concluir que es el derecho el que al final alcanza a la
actividad humana y no esta a la otra; aunque en algunas en algunos casos la previa y
adecuada planificacion también le ha permitido a las sociedades del mundo prever
situaciones para establecer disposiciones legales al respecto, ya que como fruto de una
actividad nueva e impredecible surge la necesidad de regularla.

Dentro de la amplia gama de aspectos que regula el derecho mercantil, existe un ambito que

es la Ilamada propiedad intelectual y la cual se subdivide a su vez en derecho de



autor y derecho de propiedad industrial, regulando cada una la actividad creativa del
hombre pero haciendo su diferencia en el &mbito comercial que con finalidad de lucro tiene
o lleva a cavo el comerciante, y el no comercial o artistico que es la actividad creativa del
artista, es decir que el derecho de autor son los derechos que las personas individuales
adquieren sobre sus obras por haber sido ellos y no otros los creadores de la misma; ya que
teniendo un valor frente a terceros lo que se busca es proteger la creatividad del ser humano
para que esta pueda acreditarse legalmente por quien ha creado una obra, pintando un

cuadro o escrito un libro.

Es entonces que al titular del derecho a diferencia del derecho real comun como lo
conocemos en el derecho civil no solamente se le acredita la posesion de un objeto sino a su
vez la creacion, viniendo la primera en razén de la segunda; pudiendo este vender la obra o
su proceso de creacion, o bien si lo prefiere reservarla para si mismo. EI derecho de
propiedad industrial en cambio ha tenido desde sus inicios una mayor y cada vez mas rapida
evolucion respecto que al derecho de autor ya que la estandarizacion y desarrollo de la
industria a nivel mundial termina por hacer eco en la necesidad de regular la actividad
comercial. Se entiende que son las relaciones comerciales a nivel internacional las que
impulsan de una manera acelerada la creatividad del comerciante, que con el fin de obtener
ganancias tiene como resultado la necesidad de mercadear o promover sus productos o
servicios fuera de su territorio habitual y lo impulsa aun a buscar campo de desarrollo fuera
de las fronteras; afectando o afectandose al encontrarse este con otros comerciantes que al
igual han invertido un considerable capital en también mercadear y trasladar sus

mercancias.

En Guatemala se puede decir que dicha evolucion de esta determinada rama del
derecho se da como es siempre normal, por razones internas y externas que se pueden
resumir en actividades humanas, convenios, leyes especificas y la observacion de algunos
convenios que aun no ratificados por Guatemala o sin adherirse se les ha reconocido su
validez en algunos otros cuerpos legales internos. Es necesaria esta exposicion ya que de

esta manera se puede explicar el fenémeno ocurrido en Europa a finales del siglo XIX, ya



que es en este continente en donde inicia la corriente que después seguiran los demas

paises del mundo.

Es posterior a la revolucion industrial ocurrida en Inglaterra, Francia y Alemania
que se toma conciencia de regular la actividad de los particulares que con fines comerciales
creaban distintivos, diferentes productos y modos diversos de mercadear y proyectados

dentro de la sociedad y dentro de diferentes estados.

Se da como punto de partida el Convenio de Paris y posteriormente el Arreglo de
Madrid relativo al registro internacional de marcas siendo los primeros intentos que
influyeron de manera directa sobre el estado de Guatemala. Con esto se da en los demas
paises una corriente novedosa de regular por primera vez actividades comerciales de

especialidad dentro del derecho mercantil.

Paulatinamente se efectGan algunos convenios y arreglos, dentro de los cuales
algunos que se dan al mismo arreglo de Madrid con el fin de ir afinando, complementando y
modificando aspectos incompletos del mismo. Es entonces que Guatemala empieza a verse
afectada primero a nivel internacional y posteriormente de manera interna, con lo que
comienza a celebrar convenios y participar en arreglos o por lo menos a reconocerlos,

circunstancia que se da en ocasiones mucho tiempo después.

De esta manera nos damos cuenta que el campo de ejercicios del derecho de
propiedad industrial es el campo internacional por ser el comercio afecto a este campo y
Guatemala siendo parte de un bloque comercial en Latinoamérica no se vio en la necesidad
de regular esta actividad sino muchos afios después de sus primeros inicios, esto debido a su
pobre desarrollo industrial y econémico. Pero que aun teniendo una situacion de pobre
desarrollo econémico no implicaba que pudiera apartarse de los demas y olvidar adaptar
dentro de su marco juridico al derecho de propiedad industrial, ya que esto seria como
apartarse de toda aquella relacion comercial con el resto del mundo por no poseer las
condiciones necesarias para otorgar a la inversion nacional y extranjera un marco de

respeto y de confianza.
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Por ultimo expongo que es en la actualidad para Guatemala de gran importancia el
estudio y analisis de esta rama del derecho, tanto que es de igual importancia para el pais
con la industria mas desarrollada del mundo, siendo fuente esta de trabajo y de ingresos

economicos para el pais.

1.2.3 Convenios, arreglos y acuerdos internacionales.

1.2.4 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 1,883.

Este convenio se efectda en el afio de 1,883. Lo incluyo en este trabajo por su
aporte a las corrientes a nivel internacional que se efectuaron posteriormente y a raiz de este
convenio, con el fin de realizar acuerdos y convenios. Ademas lo expongo en esta etapa
porque de esta manera expongo de manera mas clara la participacion del estado de
Guatemala en esta materia ya que ofrece notables datos e indicaciones de cual es nuestra

evolucion histdrica en esta rama del derecho.

El Acuerdo de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial se efectda el 20 de
marzo de 1,883. Dentro de los principios que nos aporta este acuerdo esta el de la
constitucion de una union por parte de los estados integrantes, es decir empieza a procurar

una colaboracion amena entre los estados participantes.

Por otro lado también aporta principios de naturaleza eminentemente juridica de la
materia, como lo es la proteccion de la propiedad industrial, que es el sentido esencial del
convenio, aplicado a determinados elementos que lo componen, como lo son las patentes de
invencidn, los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica
o de comercio, las marcas de servicios; enumerando por primera vez productos o articulos y

servicios especificos, iniciando asi el criterio de establecer una clasificacion®.

¢ Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 1,883.
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Los apartados mas importantes que proporciona este convenio son:

e Constitucion de la union: dmbito de la propiedad industrial.

e Trato nacional a los nacionales de los paises de la union.

e Asimilacion de determinadas categorias a los nacionales de los paises de la union.

e Condiciones de registro, independencia de la proteccion de la misma marca en
diferentes paises.

e Marcas notoriamente conocidas.

e Prohibiciones en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales de control y
emblemas de organizaciones intergubernamentales.

e Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca.

Asi mismo en el convenio escrito se establece todo un proceso de realizacion para la
conformacion del mismo, disponiendo de la composicién de diferentes érganos que se
crearan para el desarrollo del convenio y que se de por medio de asambleas. Por
consiguiente en el Articulo 13 que inicia con el titulo “Asamblea de la Unién”. Este
presenta un procedimiento necesario para cumplir con los fines de proteger la propiedad
industrial por todos los paises de la union, representados por una persona, y con la
posibilidad de integrar el comité ejecutivo de dicha unién. Se establece que las
disposiciones se decidiran en base a un voto por cada representante de cada estado que
conformen la unién. Se crea también la oficina internacional, encargada de procurar los

asuntos que surjan con ocasion de la proteccidn necesaria a las obras literarias y artisticas.

Por ultimo se otorga el cargo de mas alto funcionario al director general de la
organizacion dando plenitud a la organizacién que es denominada la unién y disponiendo de
un presupuesto para persecucion de sus fines manejando egresos e ingresos por parte de los

estados que lo conforman.
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1.25 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcos 1,891

Es un arreglo que dado en Madrid tiene como fin inicial crear una alianza
denominada union para inscripcion y proteccion de marcas a nivel internacional. Se crea
entonces la oficina internacional de marcas, encargada en cada pais de aceptar las
solicitudes de inscripcion de as marcas que los particulares pretendan hacer de su
propiedad. Por esto se constituye la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial,
siendo la organizacion internacional encargada de dar los lineamientos en esta materia a
todo el mundo. Es el 14 de abril de 1,891; que se efectla este arreglo en Madrid,
estableciéndose no solo disposiciones generales, sino también redactandose los primeros
articulos en esta materia, siendo de naturaleza sustantiva y adjetiva. Es en este cuerpo
compuesto por dieciocho articulos que se inicia la gran oleada de convenios, arreglos y

adaptacion de marcos juridicos a nivel internacional.

Este arreglo tuvo como a lo argo de su existencia varias modificaciones, con el fin
de agregar aspectos no tomados en cuenta y necesarios por no haber concebido en su
momento circunstancias nuevas a razon de las relaciones comerciales. Dentro de las
revisiones y arreglos que se le dieron al primero de Madrid es de importante mencion, el de
Washington del 2 de junio de 1,911, el de Niza del 15 de junio de 1,957; este ultimo por ser
el aporte que llamo la atencion en definitiva a Guatemala y que obligo en afios posteriores a

la integracion dentro de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial.

Posteriormente a la celebracién de este arreglo se dieron algunos otros que
presentaron para Guatemala la necesidad de afectarse. Es de necesaria mencién para el
derecho de propiedad industrial remitirse al afio de 1,910; especificamente el 20 de agosto;
que siendo el afio que en Buenos Aires, Argentina, se celebro la “Convencion par la
Proteccion de Marcas de Fabrica y de Comercio”. Y sustituida posteriormente por la
“Convencion para la Proteccion de Marcas de Fabrica, Comercio y Agricultura y Nombres

Comerciales”, de fecha 28 de abril de 1,923 realizada en la Ciudad de Santiago de Chile’.

" Arreglo de Madrid, Espafia relativo al Registro Internacional de Marcas 1,891.
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Por ultimo se realizo una tercera convencidn que termino por depurar aspectos no

resueltos en las dos anteriores.

A esta convencion se le denomino la “Convencion General Interamericana de
Proteccion Marcaria Comercial”; celebrada en Washington, el afio de 1929 y previa a las
resoluciones tomadas por todos los paises que la integraron efectuada en la Ciudad de la
Habana, Cuba y en la misma de Washington. Los paises representados por sus gobiernos
que integraron ese proceso de convenios fueron: Per(, Bolivia, Paraguay, Ecuador,
Uruguay, Republica Dominicana, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala,
Haiti, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de Norte
América. Manifestando que con el deseo de “hacer compatibles los distintos sistemas
juridicos que en esta materia rigen en las varias republicas americanas” y que
“Convencidos de la necesidad de realizar ese esfuerzo en la forma mas amplia que sea
posible en las circunstancias actuales con el debido respeto a las respectivas legislaciones
nacionales”; asi mismo hacen la observacion previa realizacion y ratificacion de las
disposiciones plasmadas en dicho convenio, de darse a la tarea de reprimir a la competencia
desleal y de las falsas indicaciones de origen geografico. De lo anterior puedo agregar que
estas fueron las premisas que debieron definir o en algunos casos definieron los que se
pueden denominar principios basicos del derecho de propiedad industrial en cada uno de

los paises que convinieron y ratificaron su adecuacion al convenio:

A) De la igualdad de nacionales y extranjeros ante la proteccién marcaria
comercial.

B) De la propiedad marcaria.

C) De la proteccion del nombre comercial.

D) De la represion de la competencia desleal.

E) De las sanciones.

F) De la represion de las falsas indicaciones de origen y procedencia

geogréficos.
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De estos apartados fueron de donde surgié el articulado de dicho convenio,
poniendo de manifiesto cual era el sentido que en aquel entonces se debia de seguir para
mantener una adecuada relacion comercial entre dichos paises, y que integrdndola después a
cada legislacién se estableceria una equidad de condiciones que tales estados debian de

respetar.

El gobierno de Guatemala acepto tal convenio en la fecha de su realizacion y lo

ratifico al siguiente mes de diciembre, exactamente el 30; en el afio de 1,929.

1.2.6 Arreglo de Niza, Francia 1,957.

El Arreglo que se efectio en el 15 de junio de 1,957 al arreglo ya efectuado en
Madrid a finales del siglo XIX, es de gran importancia para el desarrollo que tuvo el
derecho de propiedad industrial a nivel mundial y por ende en Guatemala, ya que otorgo un
periférico visible de materias primas, productos y servicios; los cuales con anterioridad no
clasificados daban la pauta para que cada estado tomara consideraciones diferentes aun

tratandose de los mismos productos o servicios.

El Acuerdo de Niza, vino a dar un marco especifico de clasificacion de todos los
productos del mercado, sea por su composicién y por su naturaleza de uso y aun de tiempo
de vida. Siendo un arduo trabajo efectuado por las oficinas internacionales reunidas para la
proteccion de la propiedad intelectual, (BIRPI), predecesoras de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), y en colaboracion con las oficinas nacionales de la
propiedad industrial adquiere caracter oficial de arreglo; con ocasion de la conferencia
diplomatica de Niza, y revisada el 14 de julio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de
19778,

Este arreglo preveia también que un comité de expertos, nombrados por los estados
que forman parte de dicho arreglo, afadiria, a la lista de clases de productos y a la lista

alfabética de los mismos, unas clases de servicios y una lista alfabética de estos, y que el

® Arreglo de Niza, Francia 1957.
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conjunto podria, ademas completarse y modificarse por este mismo comité, en una fase

posterior.

Con esto podemos ver que se formo un clasificacion digase flexible, por la
posibilidad que se daban a los estados de afiadir restringir y o posteriormente modificarlo;
pero guardando siempre un adecuado respeto al arreglo ya que debia obtenerse por medio
de la autorizacion del comité, conformando por los expertos propuestos por los paises que la
integran. Por consiguiente se dicto un listado de productos, bienes y servicios que se
encuentran dentro del mercado, siendo la clasificacion a nivel mundial mejor dividida y

completa.

La clasificacion que nos dicta el arreglo de Niza, Francia; esta dividido por un tipo
de producto que corresponde a una clasificacion e individualizacion del mismo
correspondiéndole un cddigo y su normativo que es el descriptivo normal o nombre. Asi
mismo esta presentado en varios idiomas para facilitar su interpretacion por parte de los

estados que efectuaron el arreglo.

El estado de Guatemala no formo parte de este arreglo ya que se dio en una etapa en
la que el pais no poseia las condiciones por razones internas, de participar en esta materia,

dandole unicamente un reconocimiento interno afios después.

1.2.7 Convenio Centro Americano para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Decreto
26-73 del Congreso de la Republica.

Como consecuencia de la tendencia de una integracion econdmica de los afios
sesenta los paises centros americanos efectan una convencion el primero de julio de 1,968,
en el cual se establecian disposiciones legales que entrarian en aplicacion en los paises de:
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Dicho convenio aceptado por
los paises anteriormente mencionados, aceptaba como consecuencia a las convenciones
interamericanas de principios de siglo las mismas tendencias proteccionistas y coercitivas

que al derecho de propiedad industrial se le habian otorgado en aquel entonces. Es pues
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importante mencionar que dentro de tal convenio se establecié nuevamente a modo de no
contrariar los convenios anteriores los principios de uniformidad en los regimenes juridicos
de cada pais que sean aplicables a las marcas, nombres comerciales y sefiales o expresiones
de propaganda. Con la salvedad que cada pais podria adaptar sus disposiciones de acuerdo
al marco juridico preexistente, facilitando asi su pronta y eficaz aplicacion. Como
consecuencia importante de la celebracion de dicho convenio se establecio un principio que
a mi criterio es muy importante ya que pone de manifiesto la tendencia integracionista por
el cual dice asi: “Para los efectos del presente convenio, las personas a que se refiere el
parrafo primero del articulo anterior, gozaran de tratamiento nacional en el territorio de
cada Estado contratante”. Agrego como dato importante que el parrafo primero del Articulo
2 de dicho Convenio se refiere a personas individuales o juridicas, que son las modalidades

ya conocidas en las que se puede presentar un comerciante®.

Con esto es notorio el alcance de la evolucion que en poco tiempo marco el derecho
de propiedad industrial; siendo no solamente el elemento importante de desarrollo
comercial a nivel internacional sino que a la vez factor a tomar en cuenta al momento de
que dos 0 mas paises dispongan integrarse econdmicamente y que fue manifiestamente
necesaria su incorporacién en dicho convenio. Los apartados en que se formo la estructura
de dicho convenio en materia sustantiva y que colaboro con la mejor diferenciacion que

pueda darse entre uno y otro derecho fueron:

e Objeto y alcances del convenio.
e De las marcas en general.

e De la propiedad de las marcas.
e De las licencias de uso.

e De lamarca colectiva.

e De la extincion de la propiedad de la marca.

¥ Convenio Centro Americano para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Decreto 26-73 del Congreso
de la Republica de Guatemala.
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e De la proteccion del nombre comercial.
o De la proteccion de las expresiones o sefiales de propaganda.
e De la competencia desleal.

e De las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Respecto de los procedimientos que aporto dicho convenio se puede decir que

estructurado de mejor manera la administracion publica de cada estado que lo acepto, ya

que fue mucho mas especifico y claro respecto de los requisitos y formalismos de

inscripcion. En la estructura que formo el apartado de los procedimientos esta:

e Disposiciones generales.

e Del procedimiento ara registrar marcas, nombres comerciales y expresiones o

sefiales de propaganda.

e Del procedimiento para renovar el registro de marcas.

o Del procedimiento para registrar traspasos, cambios de nombre y licencias de uso y

para cancelar un registro.
e Del procedimiento para registrar cambios de nombre.
e Del procedimiento para registrar licencias de uso.
e Del procedimiento para obtener la cancelacion de un registro.

o Del desistimiento de solicitudes y oposiciones.

Dando grandes aportes a esta rama del derecho sin duda alguna vale la pena

mencionar los que especificamente fueron novedosos en cuestiones técnicas, procesales

estructurales dentro de la administracion publica, los cuales fueron:

a.

La licencia de uso no es mas que una franquicia de marca. La cual serd pactada por
medio de un contrato escrito el cual deberd ser inscrito en el Registro de la
Propiedad Industrial, como lo dicta el Articulo 34 de dicho convenio. Y da al
propietario de dicha marca el derecho de abstenerse de explotarla, pero dando al

licenciatario la posibilidad de hacerlo en las condiciones en que lo pacte, atendiendo
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siempre en interés de una calidad que debera ser vigilada por el propietario legal y

otorgante de la licencia.

El aspecto e dividir més adecuadamente los elementos que componen los derechos
de propiedad que la industria en su amplia actividad pueda generar; ya que
proporciona nominativos a cuestiones que antes no se habian tomado en cuenta
como lo son las marcas colectivas, el aspecto extintivo que como todo derecho
prescribe en el caso de la extincion de la propiedad de la marca que afecta al
particular que durante un lapso determinado de tiempo no haga uso de esta y por
ende otorgue el derecho de explotacion a uno que si presente el interés legal y por
consiguiente colabore con la inversion interna del pais. Ademas de obedecer uno de
los principios que rigen al derecho mercantil, como lo es la eliminacion de los
monopolios que también se pueden dar de manera material dentro del &mbito de

propiedad industrial, por ser la marca un reconocido bien de la empresa.

La proteccién del nombre comercial y de la expresién de propaganda que como
bienes muebles considerado en nuestra legislacion merece la misma proteccion que

para los bienes no comerciales o de uso privado da el estado.

Como elemento novedoso por ser mejor ejemplificado que en el Decreto 882 del
afio 1,929 durante el gobierno del Presidente José Maria Orellana, y aun que lo
desarrollaron los convenios anteriores esta el de las indicaciones de procedencia y
las denominaciones de origen; ya que de esta manera se le da al consumidor la
oportunidad de elegir un producto o servicio amparado por la buena calidad o buena
practica que una region le da al producto o servicio, y no la falsa indicacion que un
comerciante con el &nimo de mejorar sus ingresos pueda acreditarse calidades que

no las tenga o no las pueda proporcionar.

Da a la administracion publica la indicacion tacita de instituir un registro publico,
denomindndolo “Registro de la Propiedad Industrial”, oficina publica en la que ya

no se menciona a una “oficina de marcas y patentes” sino una institucién yacon una
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jerarquia de registro publico y de necesario surgimiento para tratar la gran variedad
de asuntos que el convenio contiene y que las anteriores convenios o leyes no
aportaban, haciendo la aclaracion de que actualmente se le llama a este registro,
“Registro de la Propiedad Intelectual”, por la entrada en vigor de una ley que

posteriormente modifico este aspecto.

f. Puedo agregar que dentro de este convenio se establece algo muy importante,
siendo los procedimientos, que mas especificos y claros respecto de cada asunto que
se pueda llevar en este nuevo registro. Surgiendo entonces ya formalmente la parte
procesal del derecho de propiedad industrial, que se desenvuelve en la
administracion publica como necesario arbitro entre los intereses de los particulares

pero con la intervencion estatal.

g. Este convenio viene a dejar sin vigencia lo que fue el acuerdo de Washington, que
no contenida dentro de la ley, si se efectuaron las respectivas publicaciones para

hacer la respectiva informacion publica.

h. En este convenio se dispone de manera independiente la observacion de una
clasificacion de productos o servicio contenido en un arreglo que se efectio en
Niza, Francia a finales de la década de los afios cincuentas; con esto Guatemala no
formando parte de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial reconocer a

uno de sus frutos que es el mencionado arreglo y que a continuacién sera expuesto.

1.2.8 Guatemala y su adhesion al Convenio de Paris:

Lamentablemente pero logica es la tardia atencion que el estado de Guatemala hizo
al convenio, ya que no es hasta el afio de 1,998 en que se dispone la adhesion al mismo, por
medio de un acuerdo gubernativo que vino a dar la integracion del Estado de Guatemala a
la union establecida mas de cien afios antes que por muchos factores que no son de

necesaria aclaracién no se habia visto o analizado.
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El acuerdo que el Congreso de Guatemala emite bajo el considerando del
vicepresidente en funciones de presidente es de numero 11-98 del Congreso de la
Republica, de fecha 18 de febrero de 1,998; dando ademas el reconocimiento a las
maltiples revisiones que se efectuaron en otros estados de Europa. Iniciando su adhesion de

hecho por parte del Estado de Guatemala el 20 de abril de 1,998.

Como consecuencia de la adhesion de Guatemala al convenio en cuestion, surgen
las I6gicas obligaciones de dar cumplimiento a las disposiciones que contiene el mismo y es
por ello que el legislativo emite poco después el Decreto 33-98 del Congreso de la

Republica, que da surgimiento a la Ley de Derechos de Autor.

1.2.9 Antecedentes en materia de Propiedad Industrial en la legislacion guatemalteca.

1.2.10 Ley de Marcas, Nombres y Avisos comerciales, su Reglamento y Clasificacion

marcaria. Dto. 882 del Gobierno del Presidente José Maria Orellana.

Como consecuencia casi inmediata a las convenciones previas a la ultima efectuada
en Washington; se elaboro en Guatemala el primer proyecto de ley; que durante el
gobierno del Presidente José Maria Orellana, entré en vigencia en el alo 1929, aprobado
por el Decreto numero 2079. Dicho cuerpo legal aporto a nuestra legislacion una iniciativa
legislativa de tendencia comercial que por su naturaleza no se podia introducir o agregar a
ningn otro cuerpo legal preexistente, y por lo tanto nace el primer articulado a nivel
nacional especificamente de propiedad industrial, ddndole desde ya una jerarquia individual
a una rama que siempre se le ha clasificado dentro del &mbito mercantil. La ley de marcas a

la cual me refiero, creo los apartados o divisiones en dicha ley, que fueron:

e ley de marcas, nombres y avisos comerciales.
e de los nombres comerciales.
e de los avisos comerciales.

e de la responsabilidad criminal.



21

Misma ley que al entrar en vigencia en aquel afio, también lo hizo su respectivo
reglamento, el cual como normalmente se busca; desarrolla la practica de la ley, y por
ende, conteniendo procedimientos de presentacion de las respectivas solicitudes, asi como
formalismos necesarios para su tramitacion y obtencion del reconocimiento que los
particulares debian cumplir para la obtencion y reconocimiento de los derechos de
propiedad industrial®.

Dentro de otros aportes que se establecen mediante la entrada en vigor del Decreto
No. 882 del gobierno del Presidente Jose Maria Orellana, se puede incluir el
establecimiento de la primera oficina publica para hacer la respectiva inscripcion que los
derechos de propiedad industrial eran ya susceptibles. Surge entonces en la redaccién del
articulado “La oficina de Marcas y Patentes”, en la cual el estado cumplia con establecer
una dependencia estatal encargada de administrar a los particulares en materia de propiedad
industrial; vale agregar que dicho compromiso adquirido a nivel internacional se suscito en
la celebracion de las convenciones anteriormente mencionadas. Por ultimo en el decreto
No. 882 se establecio al final la clasificacion de articulos para el registro de marcas, misma
que limitaba la correspondencia entre producto y marca, haciendo una diferencia en base a
una clasificacion que iba del numero uno al cuarenta y cuatro, que contenia la gran variedad
de articulos que por su naturaleza y composicion debian de estar sujetos a una marca que
caracterizara la misma naturaleza y composicion. Es decir que la marca debia de ser una

descripcion basica de lo que el articulo representaba en si mismo.

La clasificacién como antes lo expuse fue una enumeracion de diferentes articulos o
productos que por su composicion fueron clasificados en base a su composicion genérica
material, que aunque no plenamente desarrollada, si marco un criterio bastante adecuado
para diferenciar los unos de los otros. Como necesaria mencion de algunos ejemplos para
una mayor comprension se puede citar a los productos como lo era la tinta y objetos
entintadores, aceites y grasas no alimenticios, productos del tabaco, materias primas o

parcialmente separadas, y asi sucesivamente, dividiéndolas todas en las denominadas

19| a ley de Marcas Dto. 882 del Gobierno de José Marfa Orellana.
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clases, correspondiéndole a cada producto la oportunidad de identificarse mas plenamente
ante dicha oficina registral.

1.2.11 Convenio Centro Americano para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Dto.
26-73 del Congreso de la Republica.

Vale decir que este convenio viene a regir dentro del territorio de Guatemala
dejando de lado a la Ley de Marcas de 1,929. Por ser de necesaria realizacion y aplicacion
el Estado de Guatemala termina por aceptar un acuerdo que incompleto para el pais es
mejor aun que la antigua ley, por ser mas completo y contener conceptos mas
contemporaneos ademas de proporcionar una clasificacion anteriormente descrita y que de
una u otra forma contribuyo aunque lenta y deficientemente al desarrollo del estudio en esta

materia'®.

Es pues que el Gobierno de Guatemala acepta el Convenio Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, captando de inicio los principios fundamentales del
mismo y dando a conocer como es debida la nueva y desarrollada rama del derecho que fue
por muchos factores internos olvidada e irresponsablemente dejada de lado. Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos Dto. 56-2000 del Congreso de la Republica.

Esta ley que entrd en vigencia el 1 de noviembre del afio 2,000 y su fin como su
denominativo lo describe es venir a proteger lo que son las producciones fonogréficas, los
organismos de radio difusion, artistas, interpretes o ejecutantes. Y aunque es una ley de
aplicacion parcialmente comercial por ocuparse de una pequefia parte de lo que es el
comercio y la industria, aporta y da la pauta para la emisién de nuevas leyes mas
especializadas que si vienen a complementar e marco juridico necesario que desde hace
mucho tiempo atras exigia la emision de leyes especializadas y técnico-cientificas en esta

materia especificamente.

1 Convenio Centromaricano para la Proteccion de la Propiedad Industrial Dto. 26-73 del Congreso de la
Republica de Guatemala.
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1.2.12 Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento Dto. 57-2000 del Congreso de la
Republica.

Siempre como se ha analizado, en la legislacion guatemalteca, el derecho de
propiedad industrial ha ido avanzando a traves de diferentes etapas, marcadas o
desencadenadas por factores internos y externos que de una u otra forma han hecho eco y
qgue aun con timidos intentos de integracion de algunas ocasiones y casi de manera
obligatoria en otras, el estado ha adquirido y reconocido para su legislacion los principios,
disposiciones y hasta articulos contenidos en convenios y tratados o arreglos, para
complacer a la imperante forma en que se manifiesta la economia mundial. Por ende es de
suprema importancia la emision del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica y su
Reglamento, el acuerdo gubernativo 89-2002; que se dio al fin como una real y positiva
manera de integrar por completo la actividad industrial a un marco juridico especializado, y
que a mi criterio es de necesaria diferenciacion de lo que se puede decir, la tipica actividad

mercantil*?

. La Ley de Propiedad Industrial proporciona al marco juridico guatemalteco los
elementos reguladores que es por historia el mas completo conjunto de disposiciones
articuladas que se gestaran por parte de nuestro organismo legislativo, justificando su
origen y necesidad expresamente en sus considerdndonos, a mi criterio de manera acertada,
ya que hace una breve memoria de cuales son las razones y causas internas y externas por
las que el decreto ha sido creado, mencionando adecuadamente en primer lugar a la
Constitucion Politica de la Republica, los derechos de los inventores, y en su segundo
considerando, sefialando especificamente al Convenio de Paris como el causa y al Decreto
57-2000 como efecto; y al estado de Guatemala como correcto cumplidor de los convenios
a los cuales se adhiere, siendo un integrante de la Organizacién Mundial del Comercio. Por
ultimo en su tercer considerando se aclara la necesidad de dejar por un lado la observancia
del Convenio Centro Americano y la Ley de Patentes de Invencion, ya que no responden a
los cambios resultantes de desarrollo industrial, de las tecnologias novedosas que se dan en

el comercio internacional actual.

12 ey de Propiedad Industrial y su Reglamento 57-2000 del Congreso de la Reptblica de Guatemala.
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Dentro de los apartados que la estructura de la Ley de Propiedad Industrial presenta

los mas importantes a mi criterio son los siguientes:

e El establecimiento de una terminologia que describa adecuadamente los elementos
que intervienen en la actividad industrial.

e Las marcas y otros signos distintivos.

¢ Vigencia, renovacion y modificacion del registro de marcas.

e Derechos, limitaciones y obligaciones.

e Marcas de certificacion.

e Emblemas.

e Indicaciones geogréficas y denominaciones de origen.

e Invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales.

e Acciones civiles.

e Acciones penales.

Como elemento cumplidor del principio de la represion de la competencia desleal,
se incluye dentro del articulado lo que es la disposicion civil y penal que establece la
oportunidad al particular afectado por una accion contemplada como delito en el Cédigo

Penal y otras leyes.
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CAPITULO Il

2. Enfoque de las facultades de Ciencias juridicas y Sociales de Guatemala.

2.1.  Enfoque, atencion y andlisis de la Facultad de Ciencias juridicas y Sociales de la

Universidad de San Carlos al estudio del Derecho de Propiedad Industrial.

En la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos,
actualmente se imparten asignaturas de naturaleza ordinaria, preespecializacion y posterior
al cierre de pensum de estudios se puede llevar una asignatura con relacion al derecho de
propiedad intelectual, Gnicamente y nunca trata de manera especializada la subdivisiones a

que se refiere la misma de una manera integral y adecuada.

El derecho de propiedad industrial, que es la causa de este trabajo, se encuentra
estructurado dentro de la otra asignatura que es derecho mercantil I, misma que dentro de
su programa de estudios divide los conceptos disposiciones y procedimientos que a mi

criterio aun es muy pobre de observancia.

Dentro del area profesional de estudios no se encuentra en el area de derecho
mercantil un espacio lo suficientemente amplio en cuestion de tiempo y analisis para
complementar adecuadamente un analisis y atencion que describa bien lo que en la
actualidad representa el derecho de propiedad industrial al pais y por ende a la formacion

profesional del estudiante san carlista.

Dentro del programa de estudios de la asignatura de derecho mercantil Il se
encuentra el derecho de propiedad industrial y aun ni siquiera se le da observancia previa ni
posterior. Es entonces que no es suficiente el tiempo ni la atencion que requiere dicha

materia®®,

3 programa de estudios del curso de Derecho Mercantil de la Facultad de C.C. y J.J. de Univ. San Carlos
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A mi criterio y en atencién a la real importancia que para el mundo entero
representa el derecho de propiedad industrial no solamente por haber tenido un desarrollo
sorprendente a nivel internacional y merezca nuestra atencion, sino por la importancia
econdmica que para la sociedad guatemalteca es el tener una asesoria adecuada en esta
materia; ya que el sector empresarial nacional que actualmente existe en Guatemala no esta
del todo protegido y necesita de agentes asesores que lo sepan informar de cuales son sus
obligaciones asi como sus derechos surgidos por el ejercicio comercial al cual se dedica. La
Facultad de Ciencias juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos en su programa
de estudios de derecho mercantil I y | que corresponden al &rea profesional de estudios no
pone a mi criterio en relieve, todos aquellos elementos que componen actualmente al
derecho de propiedad industrial, continuando con un estudio y andlisis tradicional el
enfoque y el analisis anteriormente expuesto, ya que deja de lado lo que son las
instituciones internacionales que ha procurado el desarrollo de la misma y han logrado
grandes avances en esta materia, celebrando convenios a nivel mundial, por sectores o
regiones, como lo es Latinoamérica y Europa e incluso resultado logico a nivel de

Centro América.

Puedo afirmar que el factor tiempo y espacio, obliga al catedratico a ocuparse en la
tradicional catedra de derecho mercantil, que como es conocido ya, se ocupa de aspectos
importantes como lo son las sociedades, el comerciante y su empresa los titulos de crédito y
los contratos tipicos, siendo sin discusion alguna muy importantes, pero dejando de lado un
aspecto de verdad relevante en esta época contempordnea como lo es la propiedad
industrial, rama del derecho muy especializada, pero que tampoco se puede negar la
extension que se ha dado dentro de muy poco tiempo y su importancia por la influencia que
tendra en afios futuro al pais y dentro de este al sector empresarial.

Por ultimo puedo agregar que en la actualidad no se estudia al derecho de propiedad
industrial, como la situacion actual de su importancia y desarrollo lo demanda; y que
tampoco existe excusa que justifique esta situacion, una que si en el pasado esta situacion se
viene dando desde un inicio era entendible por razon de desarrollo econémico y por el

factor de comunicacion que dificultaba una actualizacion de la informacion.
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2.2 Enfoque, atencion y andlisis de las Facultades de Ciencias juridicas y Sociales de las
Universidades Francisco Marroquin, Rafael Landivar y Mariano Galvez de Guatemala al

derecho de propiedad industrial.

Es importante aclarar que solamente tomo en cuenta a las universidades que
tradicionalmente han proporcionado por el tiempo de accion, aportes importantes al estudio
del derecho y mostrando avances a lo largo de su inclusién al estudio superior. En la
actualidad las universidades a las que me refiero en este capitulo conciben aun una idea
mercantilista del derecho de propiedad industrial, muestra de esto es que al igual que lo
hace la Universidad de San Carlos, contienen en sus respectivas areas profesionales las
asignaturas de derecho mercantil, pero reconociendo que ya no solamente contienen los
tradicionales mercantiles I y 1I, que en la actualidad si lo posee la Universidad de San

Carlos.

Es la Universidad Francisco Marroquin la que contiene dividido al derecho
mercantil en cuatro etapas, que van desde el uno hasta el cuatro conteniendo diferentes
fines para cada una ero aun no tomando en cuanta y con la debida atencion al derecho de
propiedad industrial ya que habiendo accedido a la fuente de informacion de dicha
universidad encontré que los fines que se ubicaban dentro del espacio que ocupaba el

derecho de propiedad industrial estaban los siguientes:

Objetivos: Se pretende proporcionar al estudiante con una vision general del
derecho mercantil guatemalteco y especifica de: comerciante individual, auxiliares de los
comerciantes, obligaciones de los comerciantes, la empresa y sus elementos y la propiedad

industrial*.

¥ pPrograma de asignaturas de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquin.
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Contenido: El curso de derecho mercantil | se ha dividido en cuatro partes.

La primera denominada “Aspectos Generales del Derecho Mercantil”, la cual
desarrolla una descripciéon que permite al estudiante individualizar al derecho mercantil
frente a otras ramas del derecho, estudiar sus fuentes, autonomia, desarrollo historico, asi

como también caracterizar el derecho mercantil guatemalteco.

En la segunda parte titulada “Sujetos del Derecho Mercantil”, se analiza los
diferentes tipos de comerciantes, asi como lo referente a las obligaciones de los mismos

segun la legislacion guatemalteca y los auxiliares de los comerciantes.
En la tercera parte denominada las “Cosas Mercantiles” se hace un analisis
introductorio de los titulos de crédito y se estudiara con mas detalle la empresa mercantil y

sus elementos.

Y finalmente, en la propiedad industrial se desarrollan nociones generales sobre las

marcas, nombres comerciales, expresiones o sefiales de propaganda, patentes de invencién,

modelos de utilidad vy los dibujos y disefios industriales.

En conclusién se puede observar facilmente la pobre atencidon que dentro de esta
primera etapa se le da al derecho de propiedad industrial; primero no haciendo un apartado
Unico dentro de su pensum, posteriormente no colocando a la propiedad industrial dentro de
un punto mas desarrollado de estudio, ya que para poder comprender a esta rama del
derecho tan especializada, previamente se deben de conocer por lo menos ya todos los
demas aspectos que contiene el derecho mercantil, y no cometer el error de colocar el
estudio de esta materia con conceptos tan basicos como lo es la empresa mercantil y sus
elementos, en la denominada primera etapa de estudio como: Aspectos Generales del

Derecho Mercantil.
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Compréndase que la propiedad industrial es un conjunto de conocimientos
cientificos que corresponden a una rama del derecho que exige para su manejo de una
especializacion muy depurada y técnica; y no un aspecto general o basico que a mi

criterio es mal expuesto en este programa de asignaturas.

Por otro lado, posterior a otra investigacion efectuada llegue a encontrar que la
Universidad Rafael Landivar contiene para su estudio en el ambito mercantil as siguientes
asignaturas: Derecho Mercantil 1, Derecho Mercantil 11, Derecho Mercantil Ill, Derecho

Mercantil IV y Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial®®.

Como es de importante observacion la incorporacion de una asignatura de derecho
de propiedad intelectual e industrial, que es de soporte importante para esta investigacion
ya que tomando en cuenta que la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y
propiedad industrial, no es tomado en cuenta los derechos de autor para el desarrollo de la
asignatura en cuestion, es decir que ya se reconoce la importancia del derecho de propiedad
industrial; primero fuera de la esfera tradicional del derecho mercantil y la segunda como

ciencia de mayor desarrollo comparada con los derechos de autor.

Agrego que es adecuada la manera en que se expone el estudio de la propiedad
industrial pero aun es pobre si nos detenemos a analizar el hecho que aun se encuentra
relacionada o dividida dentro del mismo, sin dudar que en un futuro cercano sera

modificada tal asignatura a modo de darle total independencia de estudio.

Asi mismo expongo el enfoque que la Universidad Mariano Gélvez de Guatemala
en su pensum de estudios le da al derecho de propiedad industrial, siendo como en los casos
de la Universidad de San Carlos y Marroquin una forma tradicionalista de estudio ya que
divide la materia mercantil en cuatro secuencias de estudio, que son Derecho Mercantil I,
Derecho Mercantil 11, Derecho Mercantil 11l y Derecho Mercantil 1V, no conteniendo
ninguna asignatura correspondiente al derecho de propiedad industrial especificamente, que

a mi criterio tampoco llena las expectativas que la actualidad le exige al profesional ya que

5 programa de estudios de la Facultad de Ciencias Juridicas de la Universidad Rafael Landivar 2,008.
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como lo expuse en el capitulo anterior, el derecho de propiedad industrial tiene un
antecedente historico de mucha importancia y sobre todo de actualidad innegable por

razones que mas adelante expondré en los capitulos siguientes™.

16 Programa de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, 2006.
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CAPITULO 1l

3. Organizaciones internacionales en materia de propiedad industrial.

3.1  Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI.

Es en la actualidad la organizacion de marcar los lineamientos que los paises
integrantes deben de tomar en cuenta y adaptar de una u otra forma a su marco juridico
interno, a modo de no contrariar las disposiciones internacionales y continuar asi con el
buen cumplimiento de los principios que dieron origen a esta importante organizacion
internacional. Es importante y necesaria, hacer una resefia breve del origen de esta

organizacion.

Los origines de la Organizacion de Mundial de la Propiedad Intelectual se remontan
a 1,883, mismo afio en que Johannes Brahms componia su tercera sinfonia y Robert Louis
Setevenson escribia la isla del tesoro y Jon y Emily Roebling finalizaban la construccion

del puente Brookling en Nueva York.

La necesidad de proteccion internacional de la propiedad intelectual se hizo patente
en 1,873, con ocasion de la Exposicion Internacional de Invenciones de Viena, a la que se
negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para

explotarlas comercialmente en otros paises®’.

1,883 es una fecha historica puesto que en ese afio se adopt6 “El Convenio de Paris

para la Proteccion de la Propiedad Industrial”, primer tratado internacional de gran

alcance destinado a facilitar que los nacionales de un pais obtengan proteccion en otros

paises para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, a saber:

e las patentes (invenciones);

e |as marcas;

7 Clasificacion Internacional de Productos y Servicios. Arreglo de Madrid Espafia. 1,957.
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El convenio de Paris entro en vigor en 1,884 en 14 Estados, se establecié entonces
una “Oficina Internacional” encargada de llevar a cabo tareas administrativas como la

organizacion de las reuniones de estos estados.

En el afio de 1,886 entra en escena el derecho de autor con la adopcion del
Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas cuyo

objetivo era contribuir a que los nacionales de los estados contratantes obtuvieran
proteccidn internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir
un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos, poemas obras de teatro, canciones,

Operas, revistas musicales, sonatas y dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectonicas.

Como en el caso del Convenio de Paris, para el Convenio de Berna se creo una
oficina internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1983, esas dos
pequefias oficinas se unieron ara formar lo que se denominarian Oficinas Internacionales
Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Organizacion mas conocida por su
sigla francesa BIRPI) Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, esa
organizacion fue la precursora de la actual Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual. Hoy la OMPI es una entidad dindmica integrada por 183 estados miembros

cuenta con 938 funcionarios procedentes de 95 paises, y su misién y mandato estan en

constante evolucion.

A medida que fue aumentando la toma de conciencia acera de la importancia de a
propiedad intelectual, fueron cambiando tamben la estructura y la forma de la
organizacion. En 1,960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar mas cerca
de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad. Diez afios méas
tarde, y tras la entrada en vigor del convenio que establece la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, las oficinas pasaron a ser la OMPI, a raiz de una serie de reformas
estructurales y administrativas y del establecimiento de una secretaria para que rindiera

cuentas de las actividades de la organizacion a los estados miembros.
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En 1974, la OMPI pas6 a ser un organismo especializado del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato especifico de ocuparse de las
cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las
Naciones Unidas.

En 1978, la Secretaria de la OMPI se trasladé a la actual sede que hoy es un
edificio emblematico de Ginebra, con sus espectaculares vistas a la campifia suiza y

francesa.
En 1,996, la OMPI ampli6 sus funciones y demostr6 todavia mas la importancia de
los derechos de propiedad intelectual en la reglamentacion del comercio mundial al

concertar un acuerdo de cooperacion con la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

Lo que en su dia condujo a los convenios de Paris y de Berna —el deseo de fomentar

la creatividad protegiendo las obras del intelecto- ha sido el motor de la labor de la
organizacion y la de su predecesora en los Ultimos 120 afios. Pero el alcance de la
proteccién y de los servicios que proporciona la organizacion ha experimentado un auge

extraordinario en esos afnos.

Es una organizacion que cuenta con un personal en su secretaria de 395 integrantes
provenientes de 95 paises integrantes, manejando un presupuesto proveniente asi mismo de

los paises integrantes.

En la actualidad los paises integrantes son:

Afganistan, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belaris, Bélgica, Belice, Benin, Bhutén, Bolivia, Bosnhia y
Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Cabo Verde, Camboya, Camerun, Canadd, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia,
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Comoras, Congo, Costa Rica, Cote d’lvoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti,
Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia,
Eslovenia, Espafa, Estados Unidos de Ameérica, Estonia, Etiopia, Ex Republica Yugoslava
de Macedonia, Federacion de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia,
Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial,
Guyana, Haiti, Honduras, Hungria, India, Indonesia, Irdn, Irak, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japon, Jordania, Kazajstan, Kenya, Kirguizta,
Kuwait, Lesotho, Letonia, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,
México, Mdnac, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Oman, Paises Bajos, Pakistan, Panama, Papua Nueva
Guinea, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Republica Arabe Siria,
Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova,
Republica Democratica del Congo, Republica Democratica Popular Lao, Republica
Dominicana, Republica Popular Democrética de Corea, Republica Unida de Tanzania,
Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucia, Santa Sede, Santo Tomé y Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia,
Tailandia, Tayikistan, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Tunez, Turkmenistan, Turquia,
Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia,

Zambia y Zimbabwe'®.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial en la actualidad, en 1898, las
BIRPI sdlo se ocupaban de la administracion de cuatro tratados internacionales. SU
sucesora, la OMPI, administra hoy 23 tratados (dos de ellos con otras organizaciones
internacionales) y, por conducto de sus estados miembros y de su secretaria, lleva a cabo un

exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

e Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad

intelectual;

'8 Organizacion Mundial para la Propiedad Intelectual. Convenio de Conformacién, Pag. 78, 2,004.
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e Prestar servicios de tramitacién para solicitudes internacionales de derechos de
propiedad industrial; promover el intercambio de informacion en materia de
propiedad intelectual;

e Prestar asistencia técnico-juridica a los Estados que la soliciten: facilitar la solucion
de controversias en matera de propiedad intelectual en el sector privado, y fomentar
el uso de las tecnologias de la informacion y de Internet, como instrumentos para el
almacenamiento, el acceso y la utilizacion de valiosa informacién en el ambito de la

propiedad intelectual.

Dentro de algunos de los logros que a través de los convenio y tratados la

organizacion ha logrado esta el de junio de 2,000, cuando se aprobo el Tratado sobre el

Derecho de Patentes (PLT), un tratado internacional destinado a armonizar los requisitos
formales divergentes que se aplican en los distintos sistemas nacionales y regionales de
patentes a las solicitudes de patentes y a las patentes.

Por consiguiente, los usuarios del sistema de patentes podran confiar en
procedimientos simples y predecibles para la presentacion de solicitudes de patentes
nacionales y regionales y el mantenimiento de las patentes en todas las partes contratantes.
El PLT entrd en vigor el 28 de abril de 2005%.

Dentro de los procedimientos que la organizacion establece a nivel internacional se
encuentra el de la clasificacion de la propiedad industrial que se desempefia tanto a nivel
nacional como internacional, al solicitar una patente o al registrar una marca o un dibujo o
modelo industrial hay que determinar si se trata de una creacién nueva o si esa creacion
pertenece o ha sido reivindicada por otra persona. Para ello es necesario examinar enormes

cantidades de informacion.

Los cuatro tratados de la OMPI que se enumeran a continuacion crearon sistemas de
clasificacion que subdividen la informacion relativa a las invenciones, marcas o dibujos y

modelos industriales en gruposy por indices, a fin de facilitar la consulta. Regularmente

'® Organizacion Mundial para la Propiedad Intelectual. Convenio de Conformacién, Pag. 153. 2,004.
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actualizados para incorporar los cambios y avances en el ambito de la tecnologia y de las
nuevas tecnologias, los sistemas de clasificacion son utilizados por muchos paises que no

son estados parte en esos acuerdos.

Como es de implicita mencion dentro del presente texto, se puede deducir que la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual es un érgano importantisimo en esta
materia y como al principio se aclaro, se acredita de manera justa la conduccion de las
disposiciones relativas a esta materia: habiendo hecho a esta etapa del desarrollo, las cosas

de manera positiva.

Asi pues aun la a Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual tiene una labor
de cuidado y control de las creaciones artisticas como lo son las grabaciones, decisiones de
libros o relativos a esta labor, asi como toda expresion artistica del ser humano, es la
industria y el comercio el pilar sobre el cual actualmente descansa su mayor esfuerzo, ya
que no se puede comparar actualmente la inversién de capital por parte de los comerciantes
en todo el mundo con la actividad artistica, que sin despreciarla es una pequefia, ya que el
comercio busca un lucro, no asi el las artes, que aun siendo objeto de compra y venta, no se

produce con ese fin.
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CAPITULO IV

4, Antecedentes historicos de la organizacion administrativa del estado de Guatemala en

materia de propiedad industrial:

La oficina de patentes originalmente funcion6 como una dependencia del Ministerio
de Fomento, conforme una legislacién especial en materia de marcas, creada por Decreto
Legislativo 148 de fecha 20 de mayo de 1,886.

Mediante el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1,924 nace a la vida juridicaza
Oficina de Marcas y Patentes, como dependencia del Ministerio de Economia y Trabajo,
habiendo pasado a formar parte del Ministerio de Economia segin Decreto 1117 del

Congreso de la Republica.

Con la aprobacion del Decreto 26-73 del Congreso de la Republica se derogé toda
legislacion sobre la materia, dando origen al Registro de la Propiedad Industrial, con
caracter de direccion, oficina que suspendid sus actividades el 13 de enero de 1,983, segln
Acuerdo Ministerial 19-83, habiendo entrado en funciones nuevamente el 19 de julio de
1983 segun Acuerdo No. 305-83 del Ministerio de Economia.

Con la probacion del Decreto 33-98, del Congreso de la Republica, Ley de
Derechos de Autor, se establecié que el Ministerio de Economia transformaria el Registro

de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual.

Con la aprobacion de la ley de propiedad industrial, mediante el Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica, la competencia en materia de propiedad industrial quedo en
el registro de la propiedad intelectual.

4.1 Registro de la Propiedad Intelectual. Decreto 33-98 del Congreso de la Republica.

El derecho de propiedad industrial es la rama del derecho privado que se ocupa de

los principios, instituciones y disposiciones relativas a la constitucion, vigencia y



38

prescripcién de las marcas en sus diferentes modalidades, nombre comerciales,
expresiones de publicidad, patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios
industriales, los derechos y obligaciones de sus titulares, a la calificacion de actos de
competencia desleal y violacién de derechos de propiedad industrial, de las acciones
penales y civiles para hacer valer dichos derechos y las sanciones correspondientes por
actos de competencia desleal y violacién de derechos de propiedad industrial, asi como a la
organizacion técnico-administrativa de Registro de la Propiedad Intelectual y su

competencia.

Con base en el concepto de propiedad industrial, podemos afirmar entonces que,
propiedad industrial es el derecho de las personas de usar, comercializar y disponer
conforme a la ley y dentro de los limites de la misma, de marcas, nombres comerciales o

expresion de publicidad, patentes de invencion, modelos de utilidad o disefios industriales.

Dos son las areas de proteccion en materia de propiedad industrial: a los distintivos
de propiedad industrial propiamente dicha, como son las marcas, nombres comerciales y
expresiones de publicidad, que no son realmente fruto del intelecto, sino de la inversion de
las personas naturales o juridicas, comerciantes 0 no comerciantes, industriales o no
industriales, que por interés mercantil o simplemente econémico, disponen particularizar
sus productos, servicios o actividades mediante dichos distintivos a traves de su registro o
simplemente su uso en algunos casos, delimitandolos, evitando asi riesgo de perjuicio,
confusion o error de derechos personales frente a derechos de terceros; y, b, las patentes
de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales, como fruto del estudio, del
desarrollo tecnoldgico, de la investigacion cientifica, cuyo esfuerzo merece cierto
reconocimiento, transformando en ventajas economicas mediante su explotacion directa o

por conducto de terceros, utilizando los medios que la ley pone a su alcance.

Ambos campos de la produccion humana son reconocidos y otorgados con
exclusividad de conformidad con la ley de propiedad industrial (Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica), que cuando se refiere a los distintivos que ocupan su ejercicio,

siempre los llama derechos de propiedad industrial (en ninguno de sus articulados la ley
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especial refiere derechos de propiedad intelectual), y asi en su reglamento, cuerpo de leyes
aplicable por conducto del Registro de la Propiedad Intelectual.

4.2.  Reflexiones respecto al nombre de la Institucion.

El Diccionario de la Real Academia Espafiola, dice que industrial, es un adjetivo

calificativo perteneciente a la industria y dice que comercial es un adjetivo calificativo

perteneciente al comercio, de ahi que las marcas, nombre comerciales y expresiones de

publicidad sean calificadas por la ley como derechos de propiedad industrial, por cuanto se
trata de distintivos utilizados por el industrial o el comerciante para identificar los productos

que fabrica, elabora, distribuye o vende.

En cuanto a la expresion gramatical intelectual, dice, se trata de un término
perteneciente o relativo al entendimiento o potencia cognoscitiva del alma humana, del
dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las artes como la literatura, la pintura,
la escultura y la mdasica, correlativamente como arte que emplea como instrumento la

palabra, los colores, las figuras materialmente representadas o los sonidos.

De lo expuesto, puede afirmarse sin temor a equivocacion que no existe relacion
I6gica que la institucion encargada de otorgar y tutelar derechos que van a ser utilizados en
la industria y el comercio sea el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo conveniente
crear una institucion bajo el nombre de Registro de la Propiedad Industrial o Registro de la

Propiedad Industrial y Comercial.

El paso del fruto del intelecto a la propiedad industrial es un camino trazado, aun
cuando se trate de dos campos de la produccion humana distintos en cuanto a su origen y en
cuanto a su objeto. Como fruto del intelecto, una obra literaria de Gabriel Garcia
Marquez, de Rémulo Gallegos, de Alejandro Dumas o de Julio Verne, como escritores;
asi las composiciones musicales de Bethoven, de Mozart o los versos de Gustavo Adolfo

Becquer, no surgieron a la vida publica en interés industrial o comercial sino canalizadas
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hacia un mercado amparado por marcas, sino que ello obligue a aceptar que la propiedad

industrial y la propiedad intelectual no guarden distancias.

4.3 Registro de la Propiedad Intelectual, su competencia y atribuciones.

4.4 Su competencia, e materia de derechos de autor y derechos conexos

Con la aprobacion de la Ley de Derecho de Autor, mediante el Decreto 33-98 del
Congreso de la Republica, nacid a la vida juridica el Registro de la Propiedad Intelectual,
con el objeto de garantizar la seguridad juridica de los autores de otras artisticas o literarias,
de obras musicales, interpretes o ejecutantes los titulos de derechos conexos y de los
titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, asi como dar una
adecuada publicidad a las obras, actos, documentos a través de su inscripcion, cuando asi lo
soliciten sus titulares. Dentro de sus disposiciones transitorias y finales, la ley establecid
que el Ministerio de Economia debia transformar el Registro de la Propiedad Industrial en

esta nueva institucion administrativa del estado.

4.5. Su competencia en materia de derechos de propiedad industrial.

Con la aprobacion de la Ley de Propiedad Industrial, mediante el Decreto 57-2000,
el Registro de la Propiedad Intelectual como dependencia administrativa del Ministerio de
Economia adquiere responsabilidad para conocer todos los asuntos de propiedad industrial,
sefialando como un primer objetivo su organizacion administrativa y su competencia ara
sustentar procedimientos y otorgar derechos de propiedad industrial, la planificacién y
desarrollo de programas de difusion, capacitacion y formacion en materia de derechos de
propiedad industrial, y concretar, por conducto del Ministerio de Economia, Convenios de
cooperacion y coordinacién con instituciones publicas y privadas, nacionales, regionales o
internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el

intercambio de experiencias administrativas y metodoldgicas de trabajo?.

20 ey de Propiedad Industrial y su Reglamento 57-2000.
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CAPITULO V

5. Factores que actualmente influyen en el desarrollo del derecho de propiedad industrial.

5.1 La Globalizacién

La Globalizacién como efecto natural de la unién de los medios de comunicacion y
de la economia moderna con el fin de lucro, crea una gran cantidad de mercados, que estos
a su vez permiten que todas las personas las personas del mundo estemos en contacto
directo y no por medio de intermediarios como en el pasado. Es decir que cualquier
persona que tenga acceso a los medios de comunicacion disponibles puede, por fines de
consumo o de lucro adquirir u ofrecer productos o servicios. Consecuencia de esto es la
gran cantidad de mercados de diferente naturaleza y que llegan a abarcar grandes distancias
y que son captados por millones de personas que se ven afectadas de manera directa, a
escoger entre un producto o servicio u otros, que distinguiéndose por su origen, materia y
valor garantizan a un determinado consumidor una determinada calidad a cambio de un

determinado precio.

Viéndose hasta entonces afectado el empresario individual o colectivo que ampara
su producto bajo un nombre particular y por ende una calidad particular que correspondera
nuevamente a un precio relativo. La manera en que este comerciante y el consumidor se
vea protegidos, ambos econdmicamente, pero de diferente naturaleza; porque el
comerciante busca distinguir su producto por su calidad de elaboracién o compuesto se vera
afectado por otro que solamente hace uso de su nombre mas no de su empefio. Y el
consumidor estara pagado una cantidad de dinero por un producto o servicio que no ser el
esperado; en conclusion, ambos quedaran insatisfechos por haber un mercado intermediario
que corrompe la buena relacion que pueda existir entre comerciante y consumidor, no

amparado por la ley y en rebelion con esta.

Por esta razon es que al sector inicial de la oferta que son los comerciantes se les
debe de asesorar de manera adecuada para que protejan no solo sus productos sino sus

presupuestos industriales en general que pueden ir desde la maquinaria hasta la marca o el
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envasé del que hace uso. Y al sector final que son los consumidores, crear para su beneficio
un marco de respeto entre el comercio y la sociedad, para que esta ultima aprenda como es
en todos los procesos de aprendizaje social, a exigir el respeto a los productos que se les
ofrece, ya que la pirateria por citar un caso compon en Guatemala, afecta tanto al comercio
como al consumidor y por ultimo pero no menos importante a la economia del pais, ya que
provoca la no inversion extranjera y nacional y la no recaudacion de fondos provenientes

del pago de impuestos.

5.2 El Tratado de Libre Comercio: Estados Unidos — Centro América — Republica

Dominicana

Es sin duda este tratado de gran importancia para el pais, pero aun con las
controversias surgidas a raiz de su negociacion por parte de los gobiernos, no entrare en
criterios criticos, y me ocupare de exponer lo relativo a las consecuencias que este tratado
tendrd ya casi en vigencia; para la actividad econdmica que se origina en la Propiedad

Intelectual e Industrial.

Es el afio en el cual el tratado que integran Republica Dominicana, Estados Unidos
y Centro Ameérica, serd aceptado y ratificado por los gobiernos integrantes. Y siendo de
gran importancia par Guatemala ya que solamente el mercado norte americano representa
un alto porcentaje de exportaciones e importaciones, a tal nivel que es este pais al cual se

desplaza mayor cantidad de mercaderias de Guatemala.

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta los paises al momento de celebrar el
acuerdo no es sorpresa gque se tomara en cuenta especialmente a la propiedad intelectual, ya
que representa este uno de los marcos mas importantes para poder llevar a cabo el tratado
con legalidad por parte de cada pais integrante. Es entonces que dentro de los aspectos que
manifiesta el tratado esta que, en materia de propiedad industrial, la diversidad de los
niveles de proteccion ha influido en la relaciones econdmicas internacionales, por lo que en
la normativa comercial se ha introducido un conjunto de disciplinas, por cuyo medio se

busca reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos y someterlos a normas
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internacionales comunes®’. Buscando con esto incentivar a los creadores para general ideas
que sean de beneficio para la sociedad. Dentro de la negociacion de dicho tratado y
refiriéndome Unicamente a materia de propiedad industrial, se planteo dentro del mismo un
capitulo que esta conformado por doce articulos y un anexo, que estan estructurados de la

siguiente manera:

I. Disposiciones Generales.
Il. Marcas.
I1l. Indicaciones Geograficas.
IV. Nombres de dominio en Internet.
V. Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos.
VI. Obligaciones pertinentes especificamente a los derechos de autor.
VII. Patentes.
VIII. Medidas relacionadas con ciertos productos regulados.
IX. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

X. Disposiciones Finales.

Con esta exposicion de los apartados que formaron el aspecto de propiedad
industrial e intelectual, es de facil compresion que se debe en el futuro inmediato proceder a
un estudio y analisis de las condiciones que Guatemala ofrece en materia de propiedad
industrial; no solamente para poder dar cumplimiento al tratado en las condiciones que se
prevé, debe dar, sino también para protegerse de lo que seran los efectos de dicho tratado,
tanto en el aspecto econémico como en el aspecto tematico que a raiz de un buen estudio se

pueda concluir.

En Guatemala el sector empresarial aun no trata al Derecho de Propiedad Industrial
como ya se consideraba en otros paises, ya que los empresarios del extranjero poseen desde
hace ya décadas sus derechos de propiedad industrial debidamente protegidos. Es decir sus
marcas, nombres comerciales, expresiones de publicidad y envases; se encuentran

debidamente amparados bajo un marco legal que les permite responder por los medios

2! Sintesis del Tratado de Libre Comercio TLC-RD-CAUSA. Ministerio de Economia: Guatemala. 2,005.
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legales a cualquier particular que trate de alguna manera explotar sus créditos comerciales
por calidad. Situacion que en Guatemala no se da y que verdaderamente me preocupa ya
que nuestro sector empresarial no conoce aun de la responsabilidad que tiene de proteger
sus inversiones y que sus productos aun teniendo una buena calidad y ya acreditada en el
mercado nacional puede caer en un estado de perdida del mercado asi como la légica
perdida del capital.

Tampoco el empresario guatemalteco termina de comprender que su inversion
aunque relativamente no le represente algo que a sus ojos sea tangible o perceptible en un
futuro sera el aspecto que de una u otra manera le de la proteccion que necesita toda su
empresa. Ya que las consecuencias que puedan surgir a raiz de la accion que un tercero
pueda proceder en contra de este son a veces perjudiciales a tal punto que el empresario o

comerciante pueda caer en una total perdida econémica.
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CAPITULO VI
6. Conceptos, definiciones y modalidades de propiedad industrial.
6.1 Concepto de derecho de propiedad industrial.

Como aporte académico del tema proceso a presentar los diferentes criterios de
autores que con anterioridad han tratado al tema no en un mismo sentido pero si
colaborando de manera positiva al derecho de propiedad industrial, proporcionando asi
algunos de los siguientes lineamientos doctrinarios.

Citando de inicio al Abogado venezolano Ricardo Antequera Parilli, que en su libro
“La propiedad Intelectual en sus Diversas Facetas”, nos expresa que, Propiedad Intelectual

es:

La disciplina juridica gue tiene por objeto la proteccién de bienes inmateriales, de

naturaleza intelectual y de contenido creador, asi como de sus actividades afines o

conexas?2,

Refiriéndose de que este concepto a “LATU SENSU”, permite incluir en el objeto
protegido a bienes incorporales de diferentes drdenes: industriales, comerciales, técnicos,

artisticos, cientificos y literarios.

Asi mismo plantea la imposibilidad de patentar en la esfera del derecho intencional,
los contrarios a la salud, la seguridad publica o el estado; como en el &mbito marcario
también formando parte de la Propiedad Industrial”, no se admiten a registro los signos

distintivos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.

22 Antequera Parilli, La Propiedad Industrial y sus Diversas Facetas. Caracas, Venezuela. 1.999. P4g. 1.
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6.2 Denominacion de Origen.

Por otra parte el autor Mauricio Dajer, en su obra Régimen Legal de las
Indicaciones Geogréficas, al referirse a la denominacion de origen define a esta como: La
designacion geogréfica de nombre de paises, regiones, estados, ciudades y localidades asi
como el nombre de rios, montafias y demas accidentes en que se divide y clasifica la
superficie terrestre, aplicada a un articulo o producto no natural, o que siéndolo es
obtenido par consumo humano proporcionado por la naturaleza proveniente de aquel

lugar en mencion®.

Explica ademéas que dentro de las denominaciones de origen, es a nivel mundial,
Francia, el pais que mas ha hecho uso de este recurso legal planteado a la creatividad

comercial; acumulando mas de 650 denominaciones a lo largo de la historia.

6.3 Marca.

En la tesis elaborada por la Licenciada Rosa Maria Gonzélez Cachon, guatemalteca
nos manifiesta citada al profesor Joaquin Garriguez expone que: La marca es todo signo
distintivo, palabra o combinacién de palabras o cualquier otro medio grafico o material
que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos,

mercancias o servicios de la misma especia o clase, pero de diferente titular®.

6.4 Nombre Comercial.

Es el nombre usual amparado por la ley y debidamente inscrito con el cual el

comerciante en su intencion de distincion aplica a un producto o servicios de su produccion

en su actividad profesional®.

2 Jalife Dajer, Mauricio. Regimen Legal de las Denominaciones Geograficas. Pag. 55.

24 Gonzélez Chacon, Rosa Maria. Trabajo de Tesis, La Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad
Mariano Galve de Guatemala. Guatemala. 1995. Pag. 67.

%% pacon, Ana Marfa. Los Derechos Sobre el Nombre Comercial. Pag. 41.
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6.5 Patente de invencion.

Es el derecho exclusivo que el estado otorga a un comerciante individual o colectivo
para acreditar la autoria de una invencion y por ende la posesion del mismo invento, con un

fin comercial o no.

La patente de invencion es el reconocimiento publico por parte del 6rgano
administrativo para que el particular pueda ejercer ante terceros los derechos que surjan
ante estos. Pero esencial sentido para que pueda hacer valer un derecho real sobre un
bien que pueda por su particular naturaleza no ser posible por medio del documento

extendido.
6.6 Modelos de utilidad.

Se entiende por patente toda forma, configuracion o disposicién de elementos de
algun artefacto, herramientas, instrumentos, mecanismos u de otro objeto o de otra parte del
mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del
objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenia.

6.7 Definicion de propiedad intelectual

“Conjunto de derechos que la ley le confiere al autor de una obra intelectual

relativos a una publicacion por cualquiera de los medios conocidos por el pensamiento”.

Es el derecho que el autor de una obra artistica, cientifica o literaria tiene sobre ella

y que la ley protege a favor de aquel por ser este el ente creador de algo novedoso, util y

original®.

26 Asociacion de Derechos Intelectuales. ASDIN. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
Buenos Aires, Argentina. 1991. P4ag. 83.
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Es entonces que para una determinada creacion sea considerada como una obra

intelectual y goce de proteccion, llene los siguientes requisitos:

a) Que se trate de una produccion integral, completa y susceptible de ser percibida por
el hombre.
b) Que sea creativa y novedosa.

c) Que Sea original.

Es entonces cuando el derecho de propiedad intelectual crea la division de materias
en donde al manifestarse conjuntamente los elementos anteriormente mencionados se estara

ante una obra intelectual protegida por derecho individual del creador, siendo las

siguientes:
1. Literarias
2. Escénicas.
3. Auditivas.
4. Figurativas o plasticas y
5. Dinamico plasticas?’.

27 Asociacion de Derechos Intelectuales, ASDIN. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
Buenos Aires, Argentina. 1991. Pag. 154.
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CONCLUSIONES

Que en Guatemala el desarrollo tardio que se ha verificado en este estudio
corresponde a la tardia implementacion de una legislacion adecuada, que permita un
marco de desarrollo de las instituciones doctrinarias del derecho de propiedad

industrial.

Tanto el sector de la administracion publica como el sector empresarial en
Guatemala, desconocen la importancia de proteger a su industria, poniendo en

riesgo la inversién nacional y extranjera.

El Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales es ente encargado de asesorar
adecuadamente al sector empresarial, por ser el profesional asesor legal de toda

materia de derecho.

Actualmente las influencias internacionales, como lo son el fendmeno globalizacion
y Tratado de Libre Comercio RD-CAUSA, crea la necesidad de un estudio mas

detenido y profundo del derecho de propiedad industrial.
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RECOMENDACIONES

1. La Facultad de Ciencias juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, debera cumplir con proporcionarle al estudiante un programa de estudio
contemporaneo Yy realista,, sin esperar a que este termine de formar su conocimiento
en el ejercicio de la misma profesion.

2. Que la Facultad de Ciencias juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala tome la iniciativa, por medio del Centro de Investigaciones juridicas a
modo que efectle una investigacién y enlace con el Registro de la Propiedad
Industrial de Madrid, con la finalidad de que este le proporcione a nuestra casa de
estudios, los avances que se han dado y que se da dentro del marco juridico de la
propiedad industrial; asi mismo con la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

3. Se deberd incorporar dentro del area profesional de estudios de la carrera de
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, la asignatura
correspondiente al derecho de propiedad industrial, para un estudio mas
desarrollado y completo tomando en cuenta la importancia y la actualidad de la
materia.

4. Iniciar conferencias abiertas por parte de Catedraticos versados en la materia a
modo de que sea esta la primera en el pais que realmente vislumbre el camino a

seguir en esta materia.
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