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Resumen

Durante el transcurso del tiempo y de la historia, la humanidad ha
evolucionado de tal forma que se ha visto en la necesidad de crear
mecanismos internacionales de propiedad intelectual, mediante
fendmenos sociales que se han suscitado para que dichos tratados

nacieran a la vida publica y juridica a través del tiempo.

En esta necesidad de proteger las creaciones humanas, asi como las
marcas, patentes de invencion y signos distintivos hubo de sufrir una
evolucion y revolucién completa seria y formal para que se pudiera en
primer lugar darse a conocer y en segundo lugar ser protegidos, para que
no fueran simplemente utilizados o0 como cominmente se dice pirateados
por las compainiias de la competencia tanto a nivel nacional como a nivel

mundial.

Todo surgid del gran crecimiento tecnoldgico que se ha venido dando a
través de los altimos afios en especial en las Gltimas cuatro décadas de la
historia de la humanidad, lo cual como se pudo constatar los paises
evolucionados y que se encuentran a la vanguardia de la tecnologia y
comercio a nivel mundial tuvieron que protegerse y asegurar sus
creaciones e invenciones para asi poder crecer tecnoldgicamente y poder
apreciar el esfuerzo que realizaban y el dinero que invertian al poder
observar su crecimiento econémico y comercial dentro de un marco

juridico internacional el cual se cred y aseguro mediante los tratados



internacionales y la creacion de una oficina internacional que se dedicara
Yy manejara estos asuntos de manera profesional e imparcial a nivel
mundial como los es la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual OMPI.

Guatemala no se queda atras en suscribirse a los tratados internacionales
més importantes, y a la vez ser ratificados por el Congreso de la
Republica, pero hace falta todavia mucho camino por recorrer para poder
decir que vamos a la par de los paises desarrollados y sobre todo tener
los conocimientos suficientes en esta materia por los estudiosos Yy
personas responsables que deben de conocer estos tratados y darlos a
conocer al publico en general, para que éstos no sufran detrimento en sus
economias y gastos judiciales y de horas hombre al momento de proteger

o reivindicar una marca que ha sido inscrita por ellos.

Es importante apreciar en la presente investigacion, los diversos criterios
registrales y juridicos que se dan en la aplicacion de los tratados
internacionales en materia de propiedad intelectual, a través de los

distintos juicios presentados.

Palabras clave

Tratados internacionales. Propiedad intelectual. Reivindicacion.
Aplicacion. Marca. Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.

Registro Propiedad Intelectual.



Introduccion

El crecimiento mundial a través del impulso de la globalizacion
economico y comercial en los paises desarrollados, y en aras de proteger
su crecimiento tecnolégico y comercial, asegurados en la creacion de los
tratados internacionales de la propiedad intelectual, a obligado a los
paises en vias de desarrollo como es el nuestro, a cambiar su legislacion
y a crear un marco juridico a través de suscribirse a los tratados ya
existentes creados por las potencias internaciones comerciales para que
se ofrezca condiciones viables y que el comercio pueda crecer y
desarrollarse convenientemente a nivel mundial con éstos grandes paises
y asi no quedarnos en el rezago total, tanto tecnolégicamente como

comercialmente.

Es por ello que la presente investigacion pretende dar a conocer uno de
los problemas mas grandes que ha venido afectando el entorno juridico y
comercial guatemalteco, respecto al criterio de aplicar los convenios y
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual suscritos por
Guatemala y también de aquellos de los cuales no esta suscrita y de los

cuales Guatemala puede hacer uso.

En torno a los objetivos de esta investigacion se ha determinado la
importancia de la aplicacion de los tratados internacionales de propiedad
intelectual en la reivindicacion de una marca, Si €s que no gueremos

quedar rezagados en este mundo globalizado.



Los tratados

Definicion
Los tratados constituyen una declaracion hecha por dos o0 mas Estados,
de una relacion juridica existente entre ellos; declaracion que se obligan

a cumplir y respetar como si fuera verdadero derecho positivo.
(Cabanellas, 1998: 192).

Naturaleza juridica

Se trata de convenciones aceptadas espontaneamente o por la fuerza,
sobre un derecho que se trata de regular, modificar o extinguir, o de un
acuerdo para poner fin a un conflicto, pero sometidas a la rigurosa
anarquia internacional, es decir que cada parte cumple los tratados o los

incumple, segun quiere y pueda.

Antecedentes historicos de las marcas

Los precursores de las marcas como las conoce el ser humano a través
de la historia, fueron los signos utilizados por los antiguos fabricantes en
serie de las anforas que contenian el vino o el aceite lo cual hacian que se

reconocieran éstos productos de origen.



El primer derecho de autor que se conoce fue el dictado por la Reina Ana
de Inglaterra, en el siglo XV por el cual se otorgaban patentes de
invencion en las cortes de Florencia y Venecia. Pero podemos darnos
cuenta que es durante las ultimas cuatro décadas que el tema de la
Propiedad Intelectual toma auge y entra al debate mundial a través de la
creacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y de la
Organizacion Mundial del Comercio, en el cual se han desarrollado las
distintas capacidades creativas de los diversos paises brindandole la
proteccion debida a sus creadores e inventores, lo cual da mayor

seguridad juridica a éstos.

Es a travées de estos tratados que se recurre para atraer inversion
extranjera directa, a la cual se presume portadora de financiamiento,

tecnologia y acceso a los mercados internacionales.
Y estos temas se vuelven importantes y crece a partir de los afios 1980.

Para entender mejor el crecimiento ocurrido en el escenario de la
productividad norteamericana, debemos remontarnos hacia los afios de
1970 donde se puede ver el fendmeno que hubo de influir en el cdmo se
comportarian las empresas e instituciones que desarrollaban mucha
tecnologia. El problema era que los Estados Unidos de Norteamérica,
estaban creciendo mucho en tecnologia y en investigaciones sobre la
misma pero dichas investigaciones estaban siendo apropiadas con

mucha facilidad por firmas competidoras de otras nacionalidades y por lo



cual los Estados Unidos de Norteamérica, debieron de pensar en algo que

les permitiera frenar el avance de éstas compaiias competidoras.

Se puede notar, que el éxito que las empresas Japonesas y Coreanas
estaban logrando en los mercados a nivel mundial y también dentro del
mercado norteamericano, se debia a la notoria facilidad con que estas
compafiias podian copiar la tecnologia de las empresas norteamericanas,
sin valorar el trabajo que a éstas les habia costado llegar a crear o
inventar. Por lo cual las compafiias unieron fuerzas y trabajo para poder
proteger sus respectivos derechos de propiedad intelectual los cuales se
fijaron no solo a nivel Europeo y Asiatico, sino también

Latinoamericano.

Es a través de esta union de esfuerzo de las compaiias norteamericanas
que se ven en la necesidad de que sucedan varios cambios legislativos
importantes en el territorio norteamericano el cual a producir la
seguridad juridica que ellos deseaban en la proteccion de sus creaciones

e inventos.

Ellos son: 1. El patent and trademark amendment de1980. 2. El federal

courts improvement (FCIA) de 1982 y 3. El patent restoration de 1984.

Los cambios legislativos anteriormente mencionados se refieren, a veces,
a temas de propiedad intelectual, en general, y otros a patentes de

invencion.



R. Hunt. En un trabajo de 1999, dice al respecto de este tema:

“ Sobre el final de los afios 1970 e inicios de los 1980, los hombres de negocios y los
funcionarios

de gobierno se mostraban crecientemente y muy preocupados por el aparente deterioro de las
ventajas comparativas norteamericanas en las industrias de alta tecnologia. En realidad estas se
transformaron en un importante catalizador del draméatico cambio que experimentara la
proteccion

de la propiedad intelectual en EEUU en ese entonces”. (1999: 5)

El primero de dichos cambios autoriza a instituciones publicas,
especialmente universidades, a patentar los resultados de sus
investigaciones y a explotarlos por via de los “jointt-ventures” con
firmas privadas, o a través de la creacion de “start-ups” originados en

grupos académicos e investigadores universitarios.

Examinando las consecuencias de este acto Mowery escribe “cl Bayh-
dole act constituye un importante apoyo a la negociacion de licencias
exclusivas entre universidades y firmas privadas basadas en
investigacion financiada con fondos publicos” (1999: 6). Nos recuerdan
los autores mencionados que estos hechos coinciden con el logro de

descubrimientos importantes en distintos centros académicos.

Entre esos centros encontramos Stanford, UCLA o Columbia, que esos
afos logran avances de gran significacion en la exploracion del ADN y
el genoma humano, en las biotecnologias y en las ciencias de la
computacién, usando recursos publicos en la mayoria de los casos. El
permitir el patentamiento privado de aquellos y la constitucion de firmas

de base cientifica para su explotacion comercial, constituyen un eslabdn
4



importante de la explicacion de porque crece significativamente el
registro anual de patentes en la economia norteamericana en los afios
1980.

Debemos mencionar los cambios que se introduce, a partir de una
regulacion de 1982 de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal
(CAFC), en los requisitos para el otorgamiento de una patente de
invencion. En efecto, se reducen las exigencias de nivel inventivo
requeridas para obtener una patente y gradualmente comienza a
aceptarse la prueba de éxito comercial como justificacion suficiente para
otorgarla. Al respecto de este tema escribe “ante de la FCIA (Federal
Courts Improvement Act) las patentes eran normalmente invalidadas al
intentar su uso. La enmienda de 1982 aumento la presuncion de validez
de las solicitudes de patentes al corregir el requisito de “no obviedad”
(1999: 7).

Tercer hecho que juega finalmente en la misma direccion, es el que
revaloriza el papel de las patentes de invencion, puede encontrarse en el
Patent Restoration Act de 1984, que extiende la vida util de las patentes
innovadoras (a diferencia de aquellas que se dedican a la produccion de
“genéricos” o principios activos ya conocidos), la vida util de las
patentes se extienden a fin de compensar el alargamiento de la
investigacion bio-medica en Fases Il y IV de la investigacion

farmacéutica a raiz de la Enmienda Kefauver de 1962 (Katz, 1974:3).



Como consecuencia de los tres hechos mencionados, aumenta
significativamente el ritmo de solicitud de patentes en la escena
norteamericana y se avanza a lo largo de los afos 1980 hacia la
conformacion de un nuevo orden institucional en materia de derechos de
propiedad intelectual, primeramente en EEUU. Y luego

internacionalmente.

Podemos observar que dentro de esos cambios a nivel internacional, se
crea la Ronda de Uruguay y el GATT (Acuerdo general sobre aranceles
aduaneros y comercio) que acaba plasmandose en las nuevas disciplinas
ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio) que se discuten hoy en el
mundo, dentro de esos cuadros varios paises de menor desarrollo relativo
se han visto presionados para modificar su legislacion, a efectos de
ampliar la cobertura de las mismas incluyendo productos y no solo
procesos, relajando las exigencias de explotacion local de las patentes y
admitiendo que la mera importacion del producto constituye prueba

suficiente de uso de aquella.

De manera méas general, han ido acercandose a la manera como la
legislacion norteamericana interpreta estas cuestiones de la propiedad
intelectual. Es importante observar a esta altura de lo que expresamos,
que ello no necesariamente va en su beneficio, en la medida en que
muchas veces una patente extranjera o producto, acaba blogueando

esfuerzos domesticos, nacionales de aprendizaje tecnoldgico e
6



impidiendo un eventual proceso de superacion, como el ejemplo de abrir
camino a firmas extranjeras que logren captar posiciones dominantes de
mercado adquiriendo control sobre el patrimonio genético de paises
menos desarrollados. Esto hace que la discusion de pros y contras del

ADPIC sea cada vez mas urgente en los paises menos desarrollados.

El otorgamiento de derechos de propiedad intelectual constituye hoy dia,
uno mas de los requisitos de credibilidad, que los paises de menor
desarrollo deben llenar a efectos de “adquirir reputacion” en la escena
internacional y mejorar asi su posicion comparativa con otros paises con

los que compiten por atraer inversiones de capital exterior.

En otros términos, ya no se trata tanto de inducir esfuerzos locales de
Investigacion y desarrollo, sino de poder mostrar que el pais es apto para
recibir capital extranjero ya que respeta una serie de derechos de
propiedad, entre ellos los de propiedad intelectual. Es decir se ha
avanzado hacia la modificacion de la legislacion de patentes y marcas y
otros signos distintivos, ya no como un incentivo a la creacion de nuevos
conocimientos, sino para conseguir que las grandes empresas
internacionales sientan su situacion segura y decidan invertir en el

desarrollo de capacidad productiva local.

El cuadro internacional relativo a tratados sobre derechos de propiedad
intelectual ha ido cambiando a través del tiempo. También lo ha hecho la

gran presion internacional mediante los cambios en dichas legislaciones



en los paises de menor desarrollo relativo. Se otorgan derechos de
propiedad intelectual no ya como incentivo a la actividad inventiva, sino
como condicion sine qua non para crear reputacion y atrae inversion

extranjera directa.

El mundo de la globalizacion es, sin duda, uno en el que la nivelacion del
campo de juego, necesariamente reclama ir hacia una disciplina
internacional compartida en materia de derechos de propiedad
intelectual. Y sin embargo lo que conviene a paises desarrollados no

necesariamente conviene a paises de menor desarrollo relativo.

Regulacion legal

Esta la podemos encontrar en el articulo 171 de la Constitucion Politica
de la Republica de Guatemala, que en el inciso ) expresa: Aprobar,
antes de su ratificacion, los tratados, convenios o cualquier arreglo
internacional cuando....“...ademas de los tratados o convenios
internacionales pueden tener efecto en Guatemala, solo si son aprobados
por el Congreso de la Republica: aprobacion que debe -Realizarse a
traves de la emision de una ley ordinaria (sujeta a los requisitos de
formacion y sancion contemplados en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala)pues de lo contrario no podra obligar a los
habitantes del pais quienes por mandato de El articulo 5 constitucional,

no estan obligados a acatar ordenes que no estén basadas En ley y



emitidas conforme a ella.....”Gaceta no. 69. Expedientes acumulados
nos. 1555-02 y 1808-02 pagina no. 75Sentencia 13-08-03. “(...) el
Decreto del Congreso en virtud del cual se ratifica un tratado solo es el
medio, por el cual el Estado incorpora a su ordenamiento juridico su
contenido. Este decreto no forma parte del tratado, ni este de aquel; en el
fondo siguen siendo dos cuerpos Normativos distintos y la reforma de

uno no necesariamente supone la reforma del Otro™.

Gaceta no. 43 Expedientes 11-96 sentencia de fecha. 05-02-1997.

Clases de tratados en materia de propiedad intelectual

1) Convenio de Berna y Acuerdo TRIPS (acuerdos sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados

con el comercio) (siglas en Inglés)

En materia de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos
conexos hay principios basicos aceptados en la mayor parte de los paises
que vienen reflejados en el tratado internacional mas importante en la
materia, como lo es el Convenio de Berna de 1886 que ha sufrido
multiples revisiones y enmiendas siendo la ultima la de 1979. El
convenio esta administrado por la OMPI (Organizacion Mundial de La

Propiedad Intelectual). Este se funda en tres principios basicos.



a) Trato nacional: las obras originarias de uno de los estados
contratantes deberan ser objeto, en todos y cada uno de los demas
estados contratantes, de la misma proteccion que conceden a las obras de
sus propios nacionales. No se puede por tanto discriminar a los autores
extranjeros sino que debe de darseles la misma proteccion que a los

nacionales.

b) Proteccidon automatica: la proteccion no debera estar subordinada al
cumplimiento de formalidad alguna. No se puede exigir el registro. En
derecho de autor, los sistemas de registro son meros efectos probatorios
pero no se puede exigir el registro pudiendo probarse por otros medios,

la obra y su autoria.

c) Principio de la “independencia” de la proteccion: la proteccion es
independiente de la existencia de proteccion en el pais de origen de la
obra. Principio sometido a matices en cuanto a la duracion de la

proteccion.

2. El acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos

de propiedad intelectuales relacionados con el comercio)

Los principios del Convenio de Berna se han visto ademas reforzados
por la aprobacion del acuerdo ADPIC o TRIPS (siglas en inglés).
Acuerdo de la Organizacion Mundial del Comercio sobre los aspectos de

los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que
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implica, entre otras cosas extender los principios de Berna a los Estados

signatarios del Acuerdo de la Organizacién Mundial del Comercio.

3. Organizacion Mundial del Comercio. OMC

Reviste principal importancia el principio de no discriminacion: trato
nacional (igualdad de trato para nacionales y extranjeros) y trato de la
nacion mas favorecida (igualdad de trato para los nacionales de todos los
interlocutores comerciales en el marco de la OMC (Organizacion

Mundial del Comercio.)

El principio del trato de la nacion mas favorecida es una importante
novedad del Acuerdo e implica la prohibicion de conceder un mejor trato
a otros extranjeros en virtud de acuerdos bilaterales. Si se acordara un
mejor trato en virtud de acuerdo bilateral, el mismo deberia extenderse a

los demas nacionales de los paises miembros de la OMC.
El Convenio de Berna tiene en la actualidad 164 miembros.

La OMC tiene en la actualidad 153 miembros.
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4. Convenio de Paris 'y Acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el

comercio) (su siglas en Ingles)

Regulacion internacional de la propiedad industrial.

El convenio de Paris

En propiedad Industrial y en paralelo al Convenio de Berna tenemos
igualmente otro tratado muy importante internacional general, que
establece los principios basicos en la materia: EI Convenio de Paris de

1883, con su ultima enmienda en 1979.
Las disposiciones pueden dividirse en tres categorias principales:

a) trato nacional: cada estado tendra que conceder a los nacionales o
domiciliados que tengan establecimientos industriales o comerciales
establecidos en un estado contratante, la misma proteccién que a sus
propios nacionales. No se puede por tanto discriminar a los extranjeros y

que reciban peor trato que los nacionales.

b) derecho de Prioridad: en relacién con las patentes, marcas y disefios
industriales. Significa que ese derecho que, sobre la base de una primera
solicitud de patente, marca o signos distintivos, presentada en uno de los

estados contratantes, el solicitante podra durante un cierto periodo de
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tiempo (12 meses para patentes y 6 meses para marcas Yy signos) solicitar
la proteccion en cualquiera de los demés estados contratantes, esas
solicitudes posteriores seran consideradas como presentadas el mismo

dia que la primera solicitud.

C) normas comunes a las que deben atenerse los demas estados

contratantes.

Las patentes concedidas en los diferentes estados contratantes para la

misma invencion son independientes entre si.

En relacion con las Marcas: no se puede exigir una dependencia respecto
de la marca de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un
estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas
eventualmente registradas en cualquier otro pais, incluido el pais de
origen. Si hay obligacion del uso de la marca, el registro no podra ser
anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica

las causas de su inaccion.

Los estados estan obligados a proteger las marcas notoriamente
conocidas no registradas. Deben también proteger las banderas y otros

simbolos de otros estados.

En relacion con los dibujos y modelos industriales, estos tienen que estar
protegidos en todos los estados contratantes y no se podra denegar la
proteccion por el hecho de que los productos a los que se refiere o aplica

el dibujo o modelo no son fabricados en ese estado.
13



Son miembros del Convenio de Paris 173 Estados, siendo ademas
vinculantes sus principios basicos también a los paises del Acuerdo
ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio) con lo que practicamente todo

el mundo esta obligado por dicho acuerdo.

5. El Acuerdo ADPIC en propiedad industrial (Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el

comercio)

En este acuerdo se establece que tipos de signos deben merecer

proteccion como Marcas.

También se regulan los derechos minimos conferidos a los titulares de
marcas. Se establece la obligacion de proteger también las marcas de
servicio de la misma manera que las marcas para los productos. Se
regula ademas una proteccion reforzada para las marcas que hayan

alcanzado notoriedad en un determinado pais.

También establece que los gobiernos pueden negarse a otorgar una
patente con respecto a una invencion cuando este prohibida su

explotacion comercial por razones de orden publico.
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Una cuestion que se ha planteado recientemente es como garantizar que
la proteccion de los productos farmacéuticos por medio de patentes no
impida a personas de paises pobres tener acceso a los medicamentos,
manteniendo al mismo tiempo la funcion del sistema de patentes de dar
incentivos para la realizacion de actividades de investigacion y

desarrollo encaminadas a crear medicamentos nuevos.

Los paises miembros de la OMC publicaron una declaracion especial en
la Conferencia Ministerial de DOHA, (Negociaciones de la Organizacion
Mundial del Comercio, con el proposito de liberalizar el comercio). En
Noviembre de 2001. Convinieron en que el acuerdo sobre los ADPIC
(Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio). No impide ni debera impedir que los
miembros adopten medidas para proteger la salud pablica. Y convinieron
en prorrogar las exenciones relativas a la proteccion de los productos
farmacéuticos por medio de patentes hasta el 2016 en el caso de los

paises mas adelantados.

El acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio) ha representado una
Importantisima innovacion en el campo de la propiedad industrial y
forzado a muchos paises a modernizar sus legislaciones nacionales en la

materia.
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Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI

Origen

Fue establecida en virtud de un Convenio que establecid la Organizacion
de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

Dicho Convenio entro en vigor en1970.

Los origenes de la OMPI, tal como se conoce hoy, se remontan a los
anos de 1883 y 1886, durante los cuales se adoptaron, respectivamente, el
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y

Artisticas.

Ese afio 1883 marco el nacimiento del Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial, el primer tratado internacional de
gran alcance destinado a lograr que los ciudadanos de un pais gozaran de
la proteccidn de sus creaciones intelectuales en otros paises mediante los

derechos de propiedad intelectual, relativos a:
a) Invenciones (patentes)
b) Marcas

c) Dibujos y modelos industriales.
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La necesidad de la proteccion internacional de la propiedad intelectual
se hizo evidente cuando, en 1873, los expositores extranjeros se negaron
a asistir a la Exposicion Internacional de Invenciones de Viena,
temerosos de que les robaran las ideas y las explotaran comercialmente

en otros paises.

El Convenio de Paris entro en vigor en 1884 y contaba con 14 Estados
miembros, que crearon un Oficina Internacional para llevar a cabo
labores administrativa como la organizacion de las reuniones de los

Estados miembros.

En 1886 aparecio en el terreno internacional el derecho de autor
por medio del Convenio de Berna para la proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas. El objetivo de este Convenio era contribuir a que
los nacionales de sus Estados miembros obtuvieran la proteccion
internacional del derecho a controlar el uso de sus obras de creaciony a

recibir un pago por ese uso, aplicable a:

a) Novelas, cuentos, poemas, obras de teatro;

b) Canciones, operas, revistas musicales, sonatas; y
c) Dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectonicas.

Al igual que el Convenio de Paris, el Convenio de Berna creé una

Oficina Internacional para llevar a cabo tareas administrativas.
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En 1893, esas dos pequefias oficinas se unieron para formar una
organizacion internacional denominada Oficinas Internacionales
Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (conocida por
sus siglas francesas, BIRPI). Esta pequefia organizacion, radicada en
Berna (Suiza) y que contaba con un personal de siete miembros, fue la
antecesora de la actual Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, entidad dindmica, con una mision y un mandato en constante

crecimiento.

A medida que aumentaba la importancia de la propiedad intelectual,
también cambiaba la estructura y la forma de la organizacién. En 1960,
las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar mas cerca de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales presentes en esa
ciudad, diez afilos mas tarde, es decir, en 1970 ya era la Oficina
Internacional de la Propiedad Intelectual, poco tiempo después, tras la
entrada en vigor del Convenio que establece la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual, las oficinas se convirtieron en la OMPI, siendo
objeto de reforma estructurales y administrativas y adquiriendo una

Secretaria que responde ante los Estados miembros.

En 1974, la OMPI adquiri6 el estatuto de organismo especializado de las
Naciones Unidas y recibio el mandato de administrar los asuntos de la
propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de las

Naciones Unidas.
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En 1978, la Secretaria de la OMPI se trasladd al edificio de la sede
central de Ginebra que se ha convertido actualmente en punto de
referencia, y cuenta a su alrededor con vistas espectaculares de la

campifia Suiza y Francesa.

En 1996, la OMPI extendio sus funciones y demostr0 ain mas la
importancia de los Derechos de la propiedad intelectual en la ordenacion
del comercio a nivel mundial al concretar un acuerdo de cooperacion con

la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

El impulso que dio lugar a los Convenios de Paris y de Berna, el deseo
de fomentar la creatividad protegiendo las obras intelectuales, ha sequido
sustentando el trabajo de la Organizacion y su antecesora durante los
ultimos 115 afios. Sin embargo, el alcance de la proteccion y los
servicios facilitados se han desarrollado y aumentado radicalmente en

es0s anos.

La OMPI en la actualidad.

Funciones

En 1898, las oficinas solo administraban cuatro tratados internacionales.
Cien afos mas tarde, en 1998, su sucesora, la OMPI, administra 21
tratados (dos de ellos de manera conjunta con otras organizaciones

internacionales) y, por medio de sus Estados miembros y la Secretaria,
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lleva a cabo un programa de trabajo abundante y variado que tiene por

objeto:

a) Armonizar las legislaciones y los procedimientos nacionales en
materia de propiedad intelectual.

b) Suministrar  servicios  relacionados con las  solicitudes
internacionales en materia de derechos de propiedad industrial.

c) Intercambiar informacion relativa a la propiedad intelectual.

d) Proporcionar formacion y asistencia técnico-juridica a los paises en
desarrollo y a otros paises.

e) Facilitar la solucion de controversias sobre la propiedad intelectual
entre las partes privadas.

f) Disponer de la tecnologia de la informacion como instrumento para
el almacenamiento, el acceso y la utilizacion de informaciones

utiles en materia de propiedad intelectual.

Desarrollo del derecho internacional de la propiedad intelectual

Objetivos

Como parte fundamental de las actividades de la OMPI en la promocién
de la proteccion de la propiedad intelectual, figuran el desarrollo y la

aplicacion de normas internacionales.
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La Organizacién administra diversos tratados, tanto de la propiedad
industrial como del derecho de autor, que establecen derechos acordados
internacionalmente y normas comunes para su proteccion, que los
Estados firmantes de los mismos se comprometen a aplicar dentro de su

propio territorio.

Aungue los convenios de Paris y de Berna siguen siendo la base
fundamental del sistema de tratados de la OMPI, los tratados posteriores
han ampliado y profundizado la proteccion que ofrecen esos convenios,
y han incorporado los cambios tecnoldgicos y las nuevas esferas de

interés.

La Organizacion desempefia asimismo un papel cada vez mas relevante
en la transformacion de los sistemas nacionales y regionales de registro
de la propiedad intelectual a fin de que sean mas faciles de usar,
armonizando y simplificando los procedimientos. Por ejemplo, el
Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 define qué informacion
deben proporcionar y que procedimientos deben seguir los nacionales de

un Estado miembro para registrar sus marcas en otro Estado miembro.

La OMPI esta constantemente al pendiente de la necesidad de desarrollar
nuevas normas y reglas para mantenerse a la par de los avances
tecnologicos asi como para responder a preocupaciones especificas

como el Folclore, el medio ambiente y la diversidad bioldgica.
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Incluso el tratado mas impecablemente redactado resulta ineficaz si los
Estados miembros no ejecutan sus disposiciones; asi que la OMPI insta

enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los ejecuten.

La adhesion generalizada a los tratados y su aplicacion constante
contribuyen a mantener un marco internacional estable, inspiran
confianza en cuanto al respeto de los derechos de propiedad intelectual
en todo el mundo, fomentan las inversiones y contribuyen al desarrollo

economico y al bienestar social.

Fomenta el desarrollo y el uso del sistema internacional de propiedad

intelectual por medio de:

a)  Servicios. Administra sistemas que facilitan la obtencion de
proteccion a nivel internacional para las patentes, las marcas, los disefios
y las denominaciones de origen, y la solucion de controversias de

propiedad intelectual.

b) Legislacion. Contribuye a desarrollar el marco juridico internacional
de propiedad intelectual en concordancia con las necesidades de la

sociedad a medida que estas evolucionan.

c) Infraestructura. Crea redes de colaboracion y plataformas técnicas,
entre las que figuran bases de datos y herramientas gratuitas para
intercambio de informacién, a fin de compartir conocimientos y

simplificar las transacciones de propiedad intelectual.
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d)  Desarrollo. Fortalece las capacidades de uso de la propiedad
intelectual en favor del desarrollo econémico. Asi mismo, colabora con
los Estados miembros y sectores interesados para dar a conocer mas
adecuadamente la propiedad intelectual y cultivar su respeto a escala
mundial. Proporciona estadisticas y analisis economicos, y contribuye a
hallar soluciones basadas en la propiedad intelectual, para afrontar los

desafios mundiales.

Servicios que ofrece
a) El Sistema de Proteccion de Patentes (PCT)

Permite a los inventores y solicitantes, solicitar simultdneamente en un
gran ndmero de paises la proteccién por patente de una invencién
mediante la presentacion de una unica solicitud internacional y en una
unica oficina de patentes. Gracias a la presentacion y tramitacion de

solicitudes de patente a traves del (PCT).
b) EIl Sistema de Madrid

Ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de proteger las marcas
en varios paises presentando una anica solicitud en una oficina nacional
0 regional de marcas. El registro internacional de marcas por medio del
Sistema de Madrid. Este Sistema, elimina la necesidad de presentar

varias solicitudes en distintas oficinas, abarca mas de 80 paises de todo
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el mundo, facilita la gestion de la marca, ya que se pueden inscribir

cambios o renovaciones por medio de un Unico tramite administrativo.
c) El Sistema de La Haya

Permite a los solicitantes registrar dibujos y modelos industriales en
varios paises reduciendo al minimo las formalidades y los gastos. Al
elegir el Sistema de La Haya para proteger los dibujos y modelos
industriales a escala internacional. Se elimina la necesidad de presentar
varios registros en distintas oficinas, se permite a los solicitantes
registrar hasta 100 dibujos o modelos industriales mediante un Unico
formulario, se facilita la gestion de los dibujos y modelos registrados, ya
que se pueden inscribir cambios o renovaciones por medio de un unico

tramite.
d) El Sistema de Lisboa

Facilita la proteccion internacional de las denominaciones de origen
mediante un dnico tramite de registro. Este sistema elimina la necesidad
de presentar varios registros en distintas oficinas, abarca mas de dos

docenas de paises de Africa, Asia, Europa y América Latina.
e) El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

Constituye la instancia principal de solucion de controversias en materia
de propiedad intelectual, al margen de los tribunales. El centro ofrece

procedimientos especializados de arbitraje, mediacion y determinacion
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de expertos para solucionar controversias comerciales internacionales
entre particulares. Los procedimientos del centro son una solucion eficaz
y mas econdémica que los procedimientos judiciales para solucionar
controversias y pueden tener lugar en cualquier pais, en cualquier idioma

y con arreglo a cualquier legislacion.
Clasificaciones Internacionales

Tanto a nivel nacional como internacional, al solicitar la proteccion de
la propiedad intelectual es necesario determinar si las creaciones son
nuevas o pertenecen a otra persona o han sido reivindicadas por otro.
Para ello es necesario examinar enormes cantidades de informacion. Los
sistemas de clasificacion internacional, facilitan las bldsquedas de este
tipo al organizar en grupos las informaciones existentes sobre
Invenciones, marcas y dibujos o modelos industriales, a fin de facilitar la

gestion y consulta, cosa que la OMPI ofrece.

Tratados administrados por la OMPI

Proteccion de la propiedad intelectual

a) Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones

Audiovisuales

b) Convenio de Berna
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c) Convenio de Bruselas

d) Arreglo de Madrid (indicaciones de procedencia)
e) Tratado de Nairobi

f) Convenio de Paris

g) Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

h) Convenio Fonogramas

1) Convencion de Roma

J) Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
K) Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

[) Tratado de Washington

m) Tratado de Budapest

i) Arreglo de la Haya

0) Arreglo de Lisboa

p) Arreglo de Madrid (Marcas)

q) Protocolo de Madrid

) Arreglo de Locarno

s) Arreglo de Niza
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t) Arreglo de Estrasburgo

u) Acuerdo de Viena

Organos

La OMPI tiene tres Organos rectores, es decir, entes establecidos por el
Convenio de la OMPI, cuyos miembros son Estados. Son la Asamblea
General (cuyos integrantes son Estados miembros de la OMPI, que
también sean miembros de las Uniones de Paris y o de Berna). La
Conferencia (cuyos componentes son todos los Estados miembros de la
OMPI) y el Comité de Coordinacién (cuyos participes son elegidos entre
los miembros de la OMPI y de las Uniones de Paris y de Berna, siendo
Suiza miembro ex oficio, al uno de enero de 1997 este comité contaba

con 68 miembros).

La Asamblea General y la Conferencia se retnen en periodo ordinario de
sesiones cada dos afios, mientras que el Comité de Coordinacion se retne

en periodo ordinario de sesiones anualmente.

El jefe Ejecutivo de la OMPI es el Director General. El Director General

es elegido por la Asamblea General.

La Secretaria de la OMPI recibe el nombre de Oficina Internacional. El

Convenio, concluido en 1967, fue enmendado en 1979.
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Registro de la Propiedad Intelectual

Definicion legal

El registro de la propiedad intelectual, es el que tiene como objeto,
aplicar los preceptos y contenidos, referidos en el decreto 57-2000 del
congreso de la republica y quien desarrolla los  procedimientos
previstos para la inscripcion de los derechos de propiedad
industrial y permite a éste como autoridad administrativa responsable en
esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la
ley. (Acuerdo Gubernativo no. 89-2000).

Definicidn doctrinaria

Es la oficina publica, de régimen nacional, con la centralizacion
adecuada, que lleva la constancia oficial de la adquisicion, uso,
modificacion, transmision o extincion de las patentes, marcas de fabrica,

nombres comerciales, modelos y recompensas. (Osorio, 1987: 655).

Definicion personal

Es la oficina encarda de conformidad con la ley de recibir y registrar de
manera eficiente y adecuada, tomando razén de cada una de las

inscripciones, modificaciones o extinciones de las marcas, patentes,
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signos distintivos, nombres comerciales y aplicando los diversos tratados
internacionales que sobre la materia existen y de los cuales Guatemala

esta suscrita.

El titulo IV de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo no.
89-2002 del Congreso de la Republica. Capitulo | Registro y Publicidad

Articulo 162. Del Registro y sus funcionarios. ....El Registro de la Propiedad Intelectual es la
autoridad administrativa para:

a. Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial.

b. cumplir todas las funciones que le asigna la ley;

c. Desarrollar programas de difusion, capacitacion y formacién en materia de derechos de

propiedad intelectual; y

d. Realizar cualquier otra funcion o atribuciones que se establezcan por ley o en el

reglamento respectivo.

El Registro estara a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus funciones por
uno O mas subregistradores, quienes actuaran por delegacion de aquel. Todos estos
funcionarios deberan ser abogados Yy notarios colegiados activos, guatemaltecos de origen y
tener por lo menos Cinco afios de ejercicio profesional.

Articulo. 163 Publicidad. El registro es publico y todos los libros y expedientes a que se refiere
la ley Pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrd obtener
fotocopias o certificaciones de ellos, con excepcién de aquella documentacion relativa a
solicitudes de patente y de registro de disefos industriales....se presumira que son del
conocimiento publico los datos de las inscripciones y demé&s asientos que consten en el
Registro y, en consecuencia, afectaran a terceros sin necesidad de otro requisito de publicacion.

En un entorno comercial que mundializa y en un mercado cada vez mas
concurrido, las pequefas y medianas empresas (PYME) deben encontrar
la manera de diferenciar sus productos para atraer a los consumidores.
Algunas estrategias utilizadas por estas, son la introduccion de productos
nuevos 0 mejorados y la adopcion de nuevos métodos para fabricar,
vender o comercializar productos y servicios. A medida que la
innovacion, la creatividad y los conocimientos se convierten en

elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan
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cada vez méas con la necesidad de encontrar medios para gestionar con

eficacia su innovacion, creatividad y conocimientos.

La gama de instrumentos que ofrece el sistema de la Propiedad
Intelectual, presenta a los titulares de derechos propiedad intelectual una
multiplicidad de opciones para gestionar su innovacién, conocimientos y

creatividad.

Los derechos de propiedad intelectual permiten a las empresas
diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también
un nivel de exclusividad que contribuye a reducir los riesgos e
incertidumbre que conlleva la introduccién de productos nuevos o
mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema
de la propiedad intelectual que permiten a los titulares de derechos de
tener la exclusividad de sus secretos comerciales, marcas, dibujos o
modelos, invenciones y creaciones literarias o artisticas, con lo cual: 1.
Disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los
productos de la empresa: 2. Aumentan las opciones practicas para
comercializar productos nuevos o mejorados: 3. Se responde con mayor
efectividad a las posibles violaciones de los derechos de propiedad

Iintelectual.

Es especialmente importante que las empresas exportadoras tengan en
cuenta, en el actual contexto economico, donde los costos del comercio

internacional han disminuido a consecuencia del mejor acceso a las

30



tecnologias modernas de la informacion y las comunicaciones, y muchas
empresas estan orientando cada vez mas sus operaciones a los mercados

de exportacion lo cual los enfrenta a varios desafios.

Deben garantizar que su plan y estrategia de exportacion tengan en
cuenta adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja

competitiva en el mercado o los mercados objetivo.

Las empresas que desean exportar directamente, mediante intermediarios
0 creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros o
mediante el comercio electronico deben asegurarse de que no violan los
derechos de propiedad intelectual de otros al intentar sacar maximo
rendimiento de sus propios activos, ademas de asegurar que Sus
productos o servicios no infringen los derechos de propiedad intelectual

de otros.

Si descuidan este elemento, pueden incurrir en sus operaciones
comerciales en costosos riesgos evitables que podrian ser muy
perjudiciales para toda la estrategia de exportacion de las empresas y que
a veces podrian incluso comprometer su misma supervivencia Sin
embargo, en general las empresas de todo el mundo no tienen muy
presentes las cuestiones de la propiedad intelectual y sus implicaciones
para el desarrollo y disefio de sus productos, su entrega, Su

comercializacion, la obtencién de recursos financieros, la exportacion o
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la concesion de licencias o franquicias, los medios para protegerla y la

manera de gestionar con eficacia.

Antecedentes

El derecho sobre la propiedad intelectual ha cobrado mayor relevancia
cada dia en la economia mundial; en 1995, con la entrada en vigencia
del Acuerdo de la OMC (Organizacion mundial del comercio) sobre la
propiedad intelectual (ADPIC) (Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) se
confirmé la importancia que para entonces habia generado en el

comercio global y la region no se quedaba al margen de este desarrollo.

Segun opinan los expertos y conocedores del tema, en Guatemala este
tema ha cobrado auge hasta en los Ultimos afios, ya que se ha intentado
incentivar a particulares, instituciones puablicas y privadas, académicas,
organizaciones y emprendedores sobre la importancia que tiene el

derecho sobre las diferentes formas de creacion humana.

No obstante, aln existe una buena parte de entidades que no hacen uso
del registro de la Propiedad Intelectual, pues aun desconocen los
beneficios de que pueden adquirir al registrar sus marcas. Las empresas
deben aprovechar esta herramienta para poder acrecentar sus negocios y

fomentar el desarrollo econémico del pais.
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Guatemala ha hecho uso de la propiedad intelectual en un 80 por ciento,
pero falta abarcar un 20 por ciento mas, por lo que se debe trabajar en
conjunto con universidades, el sector publico y privado para que pueda

ser observada por mas sectores sociales.

Por otro lado se reconoce que marcas que Si estan registradas
frecuentemente son utilizadas de forma ilegal, violando asi las normas de
proteccion a los derechos registrados, especialmente en el comercio

informal guatemalteco.

Productos audiovisuales, como mdusica y video, asi como vestuario y
cigarrillos son vendidos con marcas pirata, pero también medicamentos
con etiquetas modificadas y formulas adulteradas, lo que representa un

riesgo para las personas que los consumen.

Guatemala ha ratificado diversos Convenios Internacionales que regulan
la materia y también ha suscrito acuerdos comerciales, en los cuales el

componente de la propiedad intelectual ha sido un tema vital.

Parte del compromiso de Guatemala en reforzar la proteccion de los
derechos, se inicid con el trabajo para la elaboracion de la Estrategia
Nacional de Propiedad Intelectual, dentro del marco del Programa de

Cooperacion de la OMPI.
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Esta estrategia forma parte de la Agenda del Ministerio de Economia de
Guatemala, el cual es un sistema que debe buscar el balance para
promover la innovacion y la creatividad, como principales motores del

desarrollo econémico.

La estrategia persigue como objetivo principal, la integracion de la
propiedad intelectual a los objetivos de desarrollo nacional, fijado en el
plan de gobierno, asi como las politicas publicas y agendas relacionadas
con innovacion, tecnologia, educacion, medio ambiente, agricultura y
cualquier otro tema que pueda estar vinculado con la materia,

competitividad, comercio inversion y salud.

Derechos de Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las
personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador
derechos exclusivos sobre la utilizacion de su obra por un plazo

determinado.

Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos

sectores principales.
a) Derecho de Autor y derechos con €l relacionado.

b) Derecho de Propiedad Industrial.
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La marca

Definicion legal

Las marcas podran consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras,
cifras, monografias, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,
grabados, vifetas, orlas, lineas, y franjas y combinaciones vy
disposiciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos
signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras Yy olfativas.
(Articulo 16, decreto 57-2000)

Definicion doctrinaria

Son signos industriales o mercantiles, nombres y dibujos casi siempre,
cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados
y de circulacion en el comercio. De ese modo se les sefiala a la atencion
del consumidor y se permite que el fabricante o quien se encargue de la
venta, los acredite o difunda. Son, en consecuencia, factores de
desenvolvimiento economico y pertenecen, por ende, al ambito del
derecho comercial. Para su exclusividad se requiere su registro publico.
(Osorio. 1987: 450).Antes de tomar la decision de comprar cualquier
producto que jamas habiamos consumido o utilizado, nos hacemos una
rapida imagen de él, siempre hay, pues una pre imagen ante una nueva
marca, puede ser, por tanto, inhibidora o, por el contrario, estimuladora
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de la compra. Si esta experiencia ha sido satisfactoria en el plano
racional, funcional o emocional, incidira en futuras compras, son las
convicciones que devienen de la experiencia, la satisfaccion o el

desencanto, tras el contacto con la realidad del producto o servicio.

Es bien evidente y visible que la vida de las marcas estd sustentada
basicamente en el objeto de consumo de los productos, nosotros no solo
vemos anuncios, vemos fisica y directamente esos productos en los
escaparates de los comercios, de los distribuidores, en los lineales del

supermercado en la calle, en el hogar, en los lugares del consumo.

Estos ambitos de percepciones visuales, auditivas y audiovisuales se han
ampliado y diversificado de modo espectacular, y constituyen los nuevos
escenarios en los que el individuo no solo es receptor, sino que se

convierte en actor.

Asi que la identidad, la originalidad, la innovacién y la satisfaccion del
consumidor y del usuario toman cuerpo y vida con el producto o el
servicio, de ahi que si un producto o servicio ya esta posicionado en el
gusto del publico consumidor es terrible que otro producto parecido o
pirata o simplemente que lo trate de copiar se aproveche de ese lugar que
tanto le ha costado a dicho producto o servicio, llegar a establecerse en

el gusto del consumidor.
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Donde haya un medio (masivo o selectivo, global o local, permanente o
puntual) alli estad la marca. No importa que sea la radio, internet o el
correo postal, la via publica o el interior de los locales publicos, los
diarios y revistas o los tiquets de estacionamiento, las entradas del teatro

0 los billetes de las compaiiias aéreas, la marca es el mensaje.
Su imagen el simbolo.

Lo que la Marca dice, da a entender, sugiere y hace. En pocas palabras,
es lo que la Marca finalmente significa para la gente. Es interpretada y

evaluada por la gente.

Regulacién legal

Establece el articulo 42 de la Constitucion Politica de la Republica de

Guatemala la base legal para sustentar toda la Propiedad Intelectual.

Articulo 42. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de
autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozaran de la
propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y

los tratados internacionales.

“(...) el derecho de autor, como inherente a la persona humana, es reconocido en el articulo 42

De la Constitucion, el cual comprende derechos morales y patrimoniales que protegen la
paternidad

La integridad y el aprovechamiento de la obra, entre los que estan la facultad de
utilizar directa

Y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de
autorizar la utilizacion por terceros (...)

Gaceta no. 65 Expediente 1190-2001. Fecha de Sentencia 17-07-2002.
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Aplicacion de tratados internacionales en materia de

propiedad intelectual

Tratados ratificados por Guatemala

Principales leyes de Propiedad Intelectual, adoptadas por el poder

legislativo
a) 18 de septiembre del 2000 Ley de Propiedad Industrial.

b) Reglamento 18 de marzo del 2002 Acuerdo Gubernativo no. 89-2002

reglamento de la ley de propiedad industrial.

Tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual.

a) 30 de abril de 1983 Arreglo de Madrid y Convenio de la Organizacién

mundial de la propiedad intelectual.

b) 18 de agosto de 1998. Convenio de Paris.

c) 21 de Febrero de 1983. Tratado de Nairobi.

Tratados Regionales Pertinentes a la Propiedad Intelectual.

a) 2 de Abril de 1930. Convencion General Interamericana sobre

Proteccion Marcaria y Comercial.
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b) 27 de Mayo de 1975. Convenio Centroamericano para la Proteccion
de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres comerciales y expresiones

0 sefales de propaganda).
Tratados multilaterales relacionados con la Propiedad Intelectual.

a) 8 de Octubre de 1960. Acuerdo para la importacion de objetos de

caracter educativo, cientifico y cultural.

b) 21 de Julio de 1995. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC).

c) 26 de Febrero de 2001. Convenio sobre el Estatuto de los Apatridas.

d) 7 de Mayo de 2009. Convenio sobre los derechos de las personas con

discapacidad.

e) 14 de Febrero de 2006. Convenio Marco de la OMS para control del

Tabaco.

f) 14 de Noviembre de 1952. Convenio y estatuto sobre la Libertad de

Transito. Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.
Primer Convenio de Ginebra de 1949.

a) 19 de Abril de 1988. Primer Protocolo de Convenios de Ginebra de
1949.

39



b) 7 de Mayo de 2009. Protocolo Facultativo de la Convencion sobre los

derechos de las personas con Discapacidad.
c) 14 de Noviembre de 1952. Segundo convenio de Ginebra de 1949.

d) 19 de Abril de 1988. Segundo Protocolo de Convenios de Ginebra de
1949.

e) 14 de Septiembre de 2008. Tercer Protocolo de Convenios de Ginebra
de 1949.

Tratados bilaterales pertinentes a la Propiedad Intelectual.

a) 7 de Diciembre de 2002. Acuerdo entre la Republica de Argentina y
la Republica de Guatemala para la Promocion y Proteccion Reciproca de

las Inversiones.

Caso concreto de reivindicaciéon de una marca

Juicio Contencioso Administrativo

Proceso Contencioso Administrativo numero 324-2001 oficial Ill. De la
Sala Primera del tribunal de lo contencioso administrativo. Guatemala,
veinticinco de marzo de dos mil ocho, El procedimiento administrativo
es el normal que se da en el quehacer diario de la actividad de la
inscripcion de una marca en el registro de la propiedad intelectual o de la

propiedad industrial, al rechazar la inscripcion de cierta marca por el
40



registrador correspondiente, por las razones que dichos registradores
aducen y que fundamentan segun los criterios correspondientes, el
procedimiento a seguir es pues, presentar un recurso de Revocatoria de

dicha resolucién administrativa.

a) Todo este tramite se observa en el proceso por el la cual la entidad
Master Card International Incorporated, Sociedad Anonima,
entablo proceso administrativo en contra del Ministerio de
Economia, en virtud de que presentd solicitud de registro de la
marca The Future Of Money y sin embargo el registro de la
propiedad industrial resolvido sin lugar la solicitud, mediante
resolucion de fecha dieciseis de junio de mil novecientos noventa y
siete, por considerar que la denominacion se conforma de palabras
que han pasado al uso general y sirve para indicar la naturaleza de

servicios que se pretenden amparar.

En contra de la cual presentd Recurso de Revocatoria, mismo que fue

declarado sin lugar por el Ministerio de Economia.

El ministerio argumentd que la denominacion The Future Of Money, se
encuentra constituida por palabras de uso comun, por lo que no puede
otorgarsele exclusividad en su uso a ninguna persona individual o
juridica, lo cual considera la demandante, no es valido pues su
representada es propietaria en Estados Unidos de América de dicha

marca, lo cual comprueba que la misma llena los requisitos de novedad,
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distintividad y originalidad, tal como lo establece la ley. Ofrecio las
pruebas correspondientes y solicitdo que se declare con lugar la demanda

y en consecuencia se revogue la resolucion que impugna.

El ministerio de economia a través del registro de la propiedad industrial,
adujo que la marca que se pretende registrar se encuentra enmarcada
dentro de la prohibicion del articulo 10 literal j) del Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial, ahora
Ley de Propiedad Industrial, decreto no. 57-2000 del congreso de la

republica, por lo cual no es factible otorgarle proteccion registral.

El tribunal abrié a prueba el proceso por el plazo de treinta dias y cada
parte aportd sus pruebas que considero necesarias para probar sus

respectivas pretensiones.

Del dia de la Vista y de los Alegatos presentados, las partes alegaron lo
que consideraron conveniente para sus intereses, y la Sala Primera de lo
Contencioso Administrativo resolvid de la siguiente manera: la
controversia que se trata de dirimir se origina de la resolucion no....
Dictada por el ministerio de economia, con motivo de la solicitud de
registro de la marca formada por las palabras en inglés The Future Of
Money, mediante dicha resolucion la demandante considera que vulnera
sus derechos, el ministerio de economia al pronunciarse en relacién al
Recurso de Revocatoria que la parte demandante interpuso

oportunamente lo declara sin lugar y confirma la Resolucion dictada por
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el Registro de la Propiedad Industrial, en la que rechaza de plano la
solicitud de registro del distintivo The Future Of Money presentada por

la entidad Master Card International Incorporated.

El articulo 20 de la ley de propiedad industrial, en su inciso d) prohibe el
registro como marca de un signo o indicacion que consista en el lenguaje
corriente, técnico o cientifico, o en los usos comerciales del pais...inciso
e) prohibe también el registro de un signo, indicacion o adjetivo que
pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna

caracteristica del producto o del servicio de que se trate.

CONSIDERANDO V. A. lo anteriormente dicho cabe afadir que la
Convencion General Interamericana para la Proteccion Marcaria y
Comercial, suscrita en Washington, el veinte de enero de mil novecientos
veintinueve, y que es ley de la Republica, establece en su articulo 3°.
“que toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno
de los Estados Contratantes, sera admitida a registro o depdsito y
protegida legalmente en los demas Estados Contratantes, previo
cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional
de dichos Estados”. Sigue diciendo el mismo precepto que “podra
denegarse o cancelarse el registro o depdsito de marcas:...2°. Que estén
desprovistas de todo caracter distintivo o consistan exclusivamente en
palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar
la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los

productos, época de produccién o que son o0 hayan pasado a ser genéricas
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0 usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del pais al
tiempo en que solicite el registro o deposito, cuando el propietario de la
marca reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos

de la misma”...

La expresion The Future Of Money ya se encuentra registrada en su pais
de origen, los Estados Unidos de América, bajo el numero un millon
novecientos noventa mil trescientos dieciocho (1,990,318) como se
comprueba con el certificado de registro de marca que obra en el

expediente administrativo.

Las circunstancias anteriores inducen al convencimiento de que la
combinacion de palabras The Future Of Money constituye como tal un
distintivo idoneo para servir como marca para discriminar los servicios
que presta la entidad solicitante de los que pudiera prestar cualquier otra
del mismo ramo, sin que sea aceptable el razonamiento de las
autoridades que intervinieron en el procedimiento administrativo de que
se trata de expresiones genéricas o que describen la naturaleza de los

servicios que se pretende distinguir con el referido distintivo.

CONSIDERANDO VI: las reflexiones que se enuncian con anterioridad
sirven para dar asidero a la conclusion final de esta sala en el sentido que
la expresion The Future Of Money es un distintivo registrable conforme
a las disposiciones de nuestra legislacion, por lo que habra de declararse

con lugar la demanda planteada.
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POR TANTO: esta sala al resolver Declara: 1) con lugar la demanda que
en el presente proceso contencioso administrativo ha planteado la
entidad Master Card International incorporated, en contra del ministerio
de economia, por haber dictado la resolucién un mil ciento ocho (1108)
del seis de septiembre del dos mil uno. Il) por consiguiente, REVOCA
esta Ultima resolucion asi como la que sirve de antecedente dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial (ahora de la propiedad intelectual)
por la cual rechaza de plano la solicitud de registro de la marca The
Future Of Money. I1l) Ordena que se admita y se dé tramite a la solicitud
de Registro de la Marca The Future Of Money, presentada por la
demandante. 1V) no hay especial condena en costas. Notifiguese.

Aparecen las firmas de los magistrados correspondientes.

Derivado de la resolucion anterior se planteé Recurso de Casacion ante

la Corte Suprema de Justicia, la cual rechazé dicho recurso.

Aporte personal

Se ha visto a través de la historia el crecimiento global que ha tenido la
humanidad y la evolucion industrial que se ha dado durante las ultimas

décadas.

Dicho crecimiento se ha visto plagado de inventos y creaciones del
hombre que han mejorado en mucho la calidad de vida de las personas,

mediante los inventos que han surgido a nivel mundial.
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La presente investigacion pretende dar a conocer los fendmenos sociales
que se dieron y que se siguen dando en el mundo, para fortalecer la
creacion e inventiva de los hombres y a la vez como proteger dichas
creaciones, mediante la creacion de los tratados internacionales de
propiedad intelectual lo cual sirven para acrecentar dicha capacidad de

creatividad.

No podemos olvidar que las grandes potencias son las que en primer
lugar, buscan protegerse y proteger sus grandes industrias, fabricas y
comercio, para no perder el lugar que han ido ganando con esfuerzo paso
a paso. Mas sin embargo estas grandes potencias comerciales, tratan de
imponer dicha condiciones a los paises menos desarrollados y los cuales
dependemos comercialmente de ellos para nuestra superacion y

crecimiento econdémico.

Es importante conocer los diversos criterios administrativos y judiciales
que se utilizan en la aplicacion de los tratados internacionales en la
reivindicacion de una marca y aqui quedo plasmado, también saber a
cuales tratados esta suscrita Guatemala y aquellos que no, pero que se
utilizan como referencia a la hora de un conflicto de caracter

administrativo y legal.
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Conocer los tratados internacionales de propiedad intelectual es una
labor que todos los Abogados y empresarios, debemos conocer y saber
los derechos y obligaciones que de ellos emanan y no dar tropiezos en el

quehacer diario. Sobre todo los ratificados por Guatemala.
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Conclusiones

1. De la investigacion realizada, se puede concluir, que falta mucho
conocimiento por parte de las personas indicadas y especialmente
abogados y notarios acerca de los tratados internacionales en materia de

propiedad intelectual.

2. Se pudo establecer que los registradores, respectivos como son el
Registrador de la Propiedad Industrial asi como el Registrador de la
Propiedad Intelectual, llegan a tener sus propios criterios registrales en
dicha materia, por lo cual las personas que quieren inscribir una marca o
la han inscrito, se encuentran con el problema mas adelante de que dicha
marca ya esta inscrita en otro estado o pais y a la vez esta protegida por

tratados internacionales.

3. Se observa la aplicacion de distintos criterios judiciales en materia
de interpretacion de los tratados internacionales relacionados con la
propiedad intelectual, en la reivindicacion de una marca, en los cuales se
puede constatar, que algunos se basan en doctrinas o jurisprudencia y
otros en los tratados internacionales ratificados por Guatemala y algunos
se llegan a aplicar segun la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica de Guatemala, especificamente el articulo
164.
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4.  El tratado -Arreglo de Niza- no esta ratificado por Guatemala,
pero se utiliza en Guatemala para la clasificacion de los productos y

servicios lo cual llega a crear confusion.

5. El mundo estd caminando a pasos agigantados en materia de
comercio internacional, por lo cual aquellos paises pequefios como el
nuestro tienen que ponerse a la vanguardia con los demaés paises del orbe
en materia de propiedad intelectual, para tratar de no quedar rezagados y
relegados en materia comercial y de seguridad juridica y que por lo
tanto no nos veamos abandonados a nuestra suerte, por las grandes

potencias comerciales.
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