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PRESENTACION

El Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Rafael
Landivar —IIJJURL- tiene el agrado de presentar la investigacién
sobre “La proteccion de la propiedad intelectual en Guatemala y su
vinculacion a los tratados internacionales” llevada a cabo por la MLA.
Helena Carolina Machado Carballo,” Investigadora/Colaboradora del
IJ/URL.

Esta investigacién, constituye el trabajo de graduacién de la
autora, por el que opté al grado académico de Magister en Derecho
Econémico y Mercantil por la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales de la Universidad Rafael Landivar, en abril del afio 2009. Por
su extension, la investigacién se edita y publica en dos partes, que se
describen a continuacién.

La parte primera, que corresponde al Cuaderno de
Estudio No. 102 y al mes de noviembre del presente afio.
Desarrolla, en el capitulo primero, los aspectos generales del derecho
internacional publico y, en especial, lo relativo a los instrumentos
juridicos internacionales; en el capitulo segundo, los fundamentos
de la proteccién a la propiedad intelectual; en el capitulo tercero,
los instrumentos juridicos internacionales referentes al derecho de
autor; en el capitulo cuarto, se analizan los instrumentos juridicos
internacionales en materia de derechos conexos; en el capitulo quinto,

e Es Magister en Derecho Econémico y Mercantil; Licenciada en Ciencias Juridicas y
Sociales, Abogada y Notaria; todos por la Universidad Rafael Landivar. Tiene pensum
cerrado de la Maestria en Tributacién por la misma casa de estudios superiores.
Desde el afio 2001, es catedritica en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landivar. Y, actualmente, se desempefia como Directora del Area
Privada de dicha Facultad.

Asi mismo, posee su bufete profesional donde ejerce la abogacia y el notariado.
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se analizan los instrumentos juridicos internacionales referentes a
propiedad industrial.

La parte segunda, que corresponde al Cuaderno de Estudio
No. 103 y al mes de diciembre del presente afno. Desarrolla, en
el capitulo sexto, lo relativo al Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech ~ADPIC—; en el capitulo
séptimo, se analiza el sistema de proteccién de la propiedad intelectual
en nuestro pais; y, en el capitulo octavo, se presenta el diagnéstico de
la situacién actual de la propiedad intelectual en Guatemala. Y, finaliza
con las conclusiones y recomendaciones para promover el respeto de
los derechos de propiedad intelectual.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la M. A. Machado
Carballo por esta investigacién y hacer un justo reconocimiento por
el trabajo realizado, con la certeza que contribuird al fortalecimiento
normativo, institucional y procedimental del sistema juridico de la
propiedad intelectual en Guatemala, para que estemos acordes con
los avances de la tecnologia y de los medios de comunicacién del
siglo XXI, y se logre una efectiva proteccién de este derecho, a nivel
nacional, regional y mundial.

Dr. Larry Andrade-Abularach
Director del Instituto de Investigaciones Juridicas

Guatemala de la Asuncién, noviembre/diciembre de 2011.
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INTRODUCCION

La proteccién de la propiedad intelectual a nivel internacional
ha sido uno de los objetivos primordiales de la OMPI desde su
nacimiento a través del Convenio de Estocolmo -1967-. Como
consecuencia de la tendencia mundial de promover el respeto y
proteccion a estas creaciones del intelecto humano, Guatemala, al igual
que muchos otros paises, ha adecuado su legislacién para alinearla a
los parimetros internacionales, lo que ha dado lugar a un complejo
sistema de proteccién en esta materia, que estd conformado no solo
por los instrumentos juridicos internacionales de los cuales Guatemala
es parte, sino también por distintos cuerpos legales que, a nivel de
legislacion interna, se han emitido o reformado en los tltimos afios.

El estudio y comprensién de la propiedad intelectual constituye
en la actualidad uno de los temas mas importantes, tanto en el campo
juridico como en el comercial, puesto que, como consecuencia de la
globalizacién, la transferencia de bienes inmateriales estd a la orden
del dfa. Ningtn Estado puede en estos tiempos subsistir de forma
aislada, y por ello cada vez es mis comun la adopcién de distintos
tratados multilaterales en diferentes dreas, ya que estos permiten
establecer un minimo de proteccién aplicable a los Estados miembros.
Laidea de ello es precisamente lograr una cierta unificacién en materia
legislativa, de forma que se facilite a los titulares de los derechos de
propiedad intelectual la defensa de los mismos en cualquier Estado en
que se encuentren.

Con el objeto de comprender de mejor manera este sistema de
protecciéon vigente en Guatemala, se procedié a realizar la presente
investigacién que tiene como objetivos primordiales: (i) Explicar la
evolucién que ha tenido la proteccién de la propiedad intelectual a
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nivel internacional; (ii) Proporcionar una visién general sobre los
diferentes instrumentos que se han creado para proteger esta materia
y cudles son los puntos fundamentales que contempla cada uno de
ellos; v, (ii1) Analizar cudl es la situacién de Guatemala frente a los
instrumentos internacionales existentes en materia de propiedad
intelectual. Todo ello con la finalidad de dar respuesta a las preguntas
siguientes: (1) ¢Cémo ha evolucionado la proteccién de la propiedad
intelectual en el ambito internacional?; (ii) ¢Qué materia regula cada
uno de los instrumentos internacionales administrados por la OMPI?;
(iti) ¢Coémo se conforma el sistema de proteccién de la propiedad
intelectual en Guatemala?; vy, (iv) ¢Cudl es la situacién de la propiedad
intelectual en Guatemala?

El alcance de esta investigacion se habia establecido en producir
un documento de referencia para cualquier persona interesada en
la materia que, comercial o profesionalmente, tenga relacién con
alguna de las figuras juridicas que se encuentran protegidas bajo
el amparo de la propiedad intelectual. La autora considera que el
alcance fijado se ha superado con creces, por cuanto el presente
trabajo constituye un valioso aporte para todos los interesados en
conocer la evolucién de la proteccién de la propiedad intelectual y
los aspectos fundamentales de cada tratado de los veintinueve que
aqui se analizan; asf como también conocer la legislacién vigente en
Guatemala en los periodos fijados: antes de 1995 y de 1995 a 2008,
habiéndose explicado las diferentes modificaciones y adiciones que
se fueron realizando a la legislacién nacional a través de esos anos.
El limite fijado originalmente era analizar dnicamente los convenios
internacionales administrados por la OMPI, sin embargo, por el curso
que fue tomando la realizacién del trabajo, se consideré necesario
incluir el anilisis de otros que, aunque no son administrados por
la OMPI, tienen una importancia fundamental dentro del sistema
de proteccidn, tal es el caso del ADPIC, el Convenio UPOV, la
Convencién Universal y la Convencién de Washington.
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Para el desarrollo de la investigacién se dividié la misma en ocho
capitulos, partiendo en el primero con aspectos bisicos del derecho
internacional puablico en lo referente a los tratados, exponiéndose
en el mismo lo relativo al concepto, denominaciones, clasificacién,
estructura, principios y procedimiento de formalizacién. El capitulo I1
se refiere a la proteccién de la propiedad intelectual, y alli se analizan
los aspectos generales de la propiedad intelectual y su proteccion, asi
como las dos organizaciones que tienen intima relacién con estos
temas, que son laOMPIyla OMC. El capitulo IIT abarca lo relacionado
a los tratados internacionales en materia de derecho de autor y en
consecuencia, parte de la explicacién de la proteccién del derecho de
autor a través de los tratados y contiene el andlisis de dos de ellos. En
el capitulo II” se incluye lo relativo a los tratados internacionales en
materia de derechos conexos, iniciando de igual forma con los aspectos
relativos a la proteccién internacional de estos derechos, incluyendo
el correspondiente andlisis de cinco instrumentos internacionales.
El capitulo V7 es el referente a los tratados internacionales en materia
de propiedad industrial. Inicia este capitulo con la explicacién de la
proteccién de la propiedad industrial a través de los tratados y en este
se analizan diecisiete instrumentos que regulan distintos aspectos de
esta materia.

El capitulo VT abarca lo relativo al tnico tratado internacional
que comprende las dos grandes dreas de la propiedad intelectual: el
ADPIC, y aqui se analiza particularmente la estructura del mismo y
se explica su origen histérico. El capitulo VII es el relativo al sistema
de proteccién de la propiedad intelectual en Guatemala. Este capitulo
contiene el anilisis de la legislacién vigente antes de 1995 y del
periodo comprendido de 1995 a 2008. Se incluye aqui el anilisis de
otros instrumentos internacionales que no se habfan comentado en
los capitulos anteriores, asi como de la legislacién nacional vigente en
cada uno de esos periodos, principalmente la Constitucién Politica
de la Republica de Guatemala, el Cédigo Civil, el Cddigo Penal, la
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Propiedad
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Industrial. Finaliza el trabajo con el capitulo VIII, que contiene el
diagnéstico de la situacién actual de la propiedad intelectual en
Guatemala.

La presente es una investigacién de tipo descriptivo por cuanto
explica la forma en que ha evolucionado la proteccién de la propiedad
intelectual y analiza cudles son los instrumentos internacionales que
protegen esta materia. Es también una investigacién de diagndstico
en el sentido de que ha establecido cudl es la situacién del pais frente
a dichos convenios, lo que ha permitido conformar el sistema de
proteccién de la propiedad intelectual en Guatemala.

El estudio y anilisis efectuado en el presente trabajo ha permitido
alcanzar los objetivos propuestos y responder a las preguntas de
investigacién planteadas. Con base en todo lo anterior, se han expuesto
las conclusiones a las que se derivé con la investigacién, asi como la
propuesta de algunas recomendaciones importantes para promover el
respeto de los derechos de propiedad intelectual a todo nivel.




CAPITULO |

ASPECTOS GENERALES DE LOS TRATADOS

1.1. INTRODUCCION

En la actualidad los tratados constituyen un instrumento juridico
de vital importancia para documentar el acuerdo de voluntades de los
Estados respecto a la forma de normar determinadas materias. Desde
hace cientos de anos los Estados han recurrido a la documentacién
de sus acuerdos, ya sea en tratados bilaterales o multilaterales; sin
embargo, en los dltimos tiempos han adquirido una relevancia
mucho mayor debido a las extensas relaciones internacionales que
se han generado y que contintan didndose como consecuencia de la
globalizacién. Es evidente que por tratarse de instrumentos en los
que participan diferentes Estados, la materia de los mismos se regula
dentro del Derecho Internacional Publico.

Segtin explica el doctor Larios Ochaita:

“Tradicionalmente se han aceptado como fuentes del Derecho Internacional
las mencionadas en el articulo 38-1 de los Estatutos de la Corte
Internacional de Justicia, las cuales literalmente dicen lo siguiente:
Articulo 38 (1) La Corte, cuya funcién es decidir conforme al Derecho
Internacional las controversias que le sean sometidas, debe aplicar: (a) las
convenciones internacionales, sean generales o particulares que establecen
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; (b) la costumbre
internacional como prueba de una prictica generalmente aceptada como
derecho; (c) los principios generales del derecho reconocidos por las naciones
civilizadas; (d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas
de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para
la determinacién de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en

11



12

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA Y SU VINCULACION A LOS TRATADOS INTERNACIONALES

el articulo 59’; en su segundo numeral el mismo articulo afiade: (2) la
presente disposicion no restringe la facultad de la Corte para decidir un

litigio Ex aequo et bono, si las partes asi lo convinieren™.!

En el articulo citado:

“sobresalen como fuentes auténomas: la costumbre internacional, los
tratados y los principios generales del derecho. Las decisiones judiciales y la
doctrina son fuentes auxiliares por cuanto requieren para su aplicacion de
una fuente auténoma que las apoye” >

Aunque los tratadistas difieren sobre la clasificacién de las fuentes
del Derecho Internacional Publico, todos coinciden en reconocer a
los tratados como una de ellas, independientemente de la clasificacién
en que se les ubique. El doctor Larios Ochaita los sitda en las fuentes
principales pues afirma que:

“Los convenios o tratados se consideran en la actualidad la fuente mds

importante debido a que los Estados tienden a dejar todo por escrito en un

afdn de ‘Codificar Latu sensu’ la costumbre internacional. Se fundamentan

en el Principio Pacta Sunt Servanda”

En el mismo sentido, el autor Oppenheim comenta que “los
tratados constituyen la segunda fuente del Derecho internacional, fuente que ha
adquirido la mayor importancia en los iiltimos tiempos”.* Y agrega, que:

“teniendo en cuenta que se conciertan tratados para innumerables fines,
por lo general sélo se consideran como fuentes del Derecho internacional
aquellos tratados que establecen nuevas reglas generales relativas a la

1 Larios Ochaita, Carlos, Derecho internacional piiblico, Guatemala, Editorial Llerena, vol.
1, 1998, p. 15.

2 Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho internacional piiblico, México, Editorial Harla, S.A. de C.V,
1993, p. 16.

3 Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 16.

4 Oppenheim, L., Tratado de derecho internacional piiblico, Espafia, Bosch, Casa Editorial,
1961, Tomo I, Volumen I, p. 28.
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conducta internacional futura o que confirman, definen o derogan normas
de cardcter general consuetudinarias o pactadas”.®

Esta importancia que los jurisconsultos reconocen a los tratados
como fuente del Derecho Internacional, por contener ese acuerdo de
voluntades de los diversos Estados participantes de normar determinadas
situaciones en €l plasmadas, se debe a las funciones que los tratados
desempenan, y es que cumplen en el Derecho Internacional:

“simultdneamente, las funciones que en los ordenamientos juridicos estatales
corresponden a dos instituciones juridicas: los contratos, de una parte, y la
ley, de otra. De ahi que en Derecho Internacional puedan ser estudiados
como actos y como procedimientos de positivizacion de normas juridicas
internacionales, esto es, como fuentes formales del Derecho Internacional”.®

Si se les analiza desde la perspectiva de procedimientos de
elaboracién de normas juridicas, se observa que:

“los tratados cumplen dos importantes funciones en Derecho Internacional:
de una parte, son instrumentos juridicos mediante los que los Estados
pueden limitar o modificar las competencias que el Derecho Internacional
les concede 'y reconoce; de otra, son un cauce juridico para la satisfaccién
y regulacion de intereses comunes de los Estados, esto es, un instrumento
Juridico de extraordinaria importancia para la regulacion juridica de las
relaciones de coexistencia 'y de cooperacién entre los Estados soberanos”.”

En ese sentido:

“la mds breve ojeada sobre el contenido de la Coleccion de Tratados de
las Naciones Unidas, evidencia lo importante que es el Tratado en las
relaciones internacionales contempordneas. Es un expediente de muy

5 Idem.

6 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Curso de derecho internacional piiblico, Espana, Editorial
Tecnos, S.A., 1991, p. 105.

7 Idem.
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variadas posibilidades que permite a sus signatarios (ya sean sélo dos
Estados, un grupo pequeiio de ellos o la totalidad de los miembros de la
sociedad internacional) fijar reglas de derecho internacional de cualquier
cardcter o contenido y efectuar operaciones del tipo mds variado”.®

Tal importancia tienen los tratados que “en 1949 la Comisién de
Derecho Internacional de la Asamblea General de la Organizacion de las
Naciones Unidas decidié codificar la materia de tratados”,” el resultado: la
Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en

mayo de 1969.

Esta Convencién fue aprobada mediante Decreto 55-96 del
Congreso de la Reptblica de Guatemala.

1.2. DEFINICION DE TRATADO

Son innumerables las formas en que se ha definido a los tratados.
A manera de ejemplo se citan las siguientes:

e “Acuerdo de voluntades entre dos o mds Estados”.\°

e “Acuerdo entre Estados que obliga en virtud del Principio Pacta Sunt
» 11

Servanda”.
*  “Tratado es todo acuerdo concluido entre dos o mds sujetos de Derecho
Internacional” .2

*  “El Tiatado es cualquier acuerdo internacional que celebran dos o mds
Estados u otras personas internacionales, y que estd regido por el derecho
internacional”

8 Sorensen, Max, Manual de derecho internacional piiblico, México, Fondo de Cultura
Econdémica, 1992.

9 Ortiz Ahlf; Loretta, op. cit., nota 2, p. 16.

10 Agiiero Visquez, Yolanda, citada por Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 88.

11 Idem.

12 Seara Visquez, Modesto, Derecho internacional piiblico, México, Editorial Porrtia, 2000, p. 59.

13 Sorensen, Max, op. cit., nota 8, p. 155.
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“Los Tratados son acuerdos de voluntades entre dos o mds sujetos de
Derecho Internacional Piiblico que crean, modifican o extinguen relaciones
Jjuridicas” '

“Todo acuerdo de voluntades puesto por escrito, contenido en uno o mds
instrumentos conexos, concluido entre dos o mds sujetos del Derecho
Internacional”."®

“toda concordancia de voluntades entre dos o mds sujetos de Derecho
Internacional, destinada a producir efectos juridicos; es decit, a crear,

modificar o extinguir un derecho”.'°

Se puede observar en los conceptos vertidos por varios autores,

la existencia de distintos ingredientes que forman parte del tratado.
Podria decirse que cada tratadista agrega un elemento adicional a lo
que podria llamarse la definicion base de tratado, que no es mis que el
acuerdo de voluntades entre sujetos, cuya materia se encuentra dentro
del dmbito de aplicacién del Derecho Internacional Publico.

Ahora bien, segin afirma Guggenheim, citado por Diez de

Velasco Vallejo, la expresion Convencion Internacional:

“tiene un doble significado. De un lado tiene un sentido dindmico, en
tanto que el mismo se refiere al procedimiento que conduce al acuerdo de
voluntades. De otro tiene un sentido estdtico, en cuanto se refiere al resultado
del acuerdo de voluntades, es decir, a la norma juridica establecida en el

Tratado y obligatoria para el sujeto que la ha creado”."

Aun cuando la aseveracién anterior tiene sentido, pareciera que

estd de mds hacer dicha aclaracién, puesto que si se afirma que el
tratado es un acuerdo de voluntades, debe entenderse que en él estd

14
15
16

17

Montiel Argiicllo, Alejandro, citado por Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 88.
Idem.

Jiménez de Aréchaga, citado por Diez de Velasco Vallejo, Manuel, Instituciones de derecho
internacional piiblico, Espana, Editorial Tecnos, 1994, p. 143.

Idem.
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inmerso todo el proceso que llev a las partes a plasmar ese acuerdo en
eldocumento correspondiente. Por otra parte, si se habla de un acuerdo
de voluntades, se piensa inmediatamente en una cierta renuncia
o concesion que cada parte realiza con el objeto de establecer una
relacién armoniosa entre ellas. Y de alli se desprende la obligatoriedad
de lo establecido en dicho tratado. Este acuerdo de voluntades viene
a contener entonces la delimitacién de la conducta de los sujetos que
en él intervienen, que permite asegurar la consecucién de los fines
establecidos, que no son otros que la produccién de determinados
efectos juridicos.

De conformidad con la Convencién de Viena, el tratado es “un
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho
Internacional, ya conste en un instrumento tinico o en dos o mds instrumentos
conexos y cualquiera sea su denominacion particular”.'®

“Esta definicion se caracteriza por dejar fuera del dmbito de aplicacién

de la Convencion: a) los Acuerdos orales entre Estados; y b) los acuerdos

de cualquier naturaleza entre organizaciones internacionales, o entre
organismos internacionales y los Estados, lo cual queds previsto en la

Convencidn especial firmada el 21 de marzo de 1986; y la restringe a: a)

tratados celebrados entre Estados; b) por escrito; y ¢) regidos por el Derecho

Internacional”."®

La autora Ortiz Ahlf considera que la Comisién de Derecho
Internacional de la Organizacién de las Naciones Unidas fue sabia al
“circunscribir la Convencién a los acuerdos celebrados entre Estados excluyendo
los concluidos entre Estados y Organizaciones Internacionales”,*® pues explica
que la razén obedecié segin la propia Comisién a “que se hubiera

complicado y retrasado excesivamente la preparacion del proyecto”.*!

18  Articulo 2 (1) (a).

19 Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 87.
20 Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., nota 2, p. 17.

21 Idem.
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Es importante resaltar lo siguiente:

“el hecho de que se celebren acuerdos internacionales fuera del dmbito de

la aplicacion de la Convencion de Viena, no afecta la validez juridica

de los mismos y no impide que se les apliquen normas enunciadas en la

Convencion de Viena a las que estén sometidos en virtud del Derecho

Internacional Piiblico” >

Esta aseveracién se considera acertada, puesto que la finalidad
de la Convencién de Viena al definir a los tratados es precisamente
delimitar la materia a regular. Sin embargo, no podria pensarse que
por el hecho de que un acuerdo no esté contemplado dentro de la
definicién de la Convencién —ya sea por tratarse de un acuerdo
celebrado entre un Estado y un particular, o porque el mismo se
celebré de manera verbal- el mismo carezca de validez juridica, ya
que el acuerdo serd vélido legalmente desde el momento en que se
perfeccione el acuerdo de voluntades entre los sujetos y se determine
el objeto del mismo.

A criterio del licenciado Zenteno Barillas:

“los tratados se asemejan en cierto modo a los contratos celebrados entre
sujetos del derecho interno, éstos deben encuadrar su conducta en consonancia
con las leyes vigentes del Estado, asi los tratados deben celebrarse dentro de
los mdrgenes que fija la Carta de las Naciones Unidas, con la caracteristica
de que a nivel internacional, los Sujetos partes, son al mismo tiempo, los
legisladores, destinatarios, aplicadores y muchas veces guardianes de dichas

normas” >

22 Idem.

23 Zenteno Barillas, Julio César, Derecho internacional piiblico, Guatemala, Instituto de
Investigaciones Juridicas y Sociales, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos, 2000, I parte, p. 126.
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1.3. DISTINTAS DENOMINACIONES Y SU DIFERENCIA

“Los sujetos del Derecho Internacional Piiblico pueden concertar entre
si las reglas de su comportamiento futuro. Los tratados, convenios o
convenciones se distinguen de los negocios juridicos bilaterales por el hecho
de que establecen normas de conducta generales y abstractas, mientras que
éstos regulan asuntos concretos (p. ej., la delimitacién de una frontera, la
cesién de un territorio, la fijacidn de la cuantia de una indemnizacion).
Como en uno y otro caso el acuerdo se realiza bajo la forma de un tratado,
los convenios se llaman también tratados-leyes (traités-lois, law making
treaties) por oposicién a los tratados-contratos (tratados internacionales en
sentido estricto, traités-contrats). Ahora bien: puesto que los convenios y los
negocios juridicos adoptan la misma forma contractual, un mismo tratado
podrd contener simultdneamente disposiciones de una y otra indole” **

“Los convenios se llaman también declaraciones (p. ej., la Declaracion
de Paris de 1855, la Declaracion de Londres de 1909 sobre Derecho
Maritimo), protocolos, acuerdos, arreglos, etc. Pero esta terminologia es

juridicamente irrelevante”

En el mismo sentido se pronuncia Sorensen al resaltar que:

“es importante no dejarse llevar a conclusiones erréneas por el cardcter y
contenido diverso de los tratados. No obstante los titulos que se les den, o la
materia de que traten, o el niimero de sus signatarios, todos los tratados se

ajustan a la misma definicién” 2

Por lo tanto:

“la denominacién que se utilice (tratado, convencién, convenio, pacto, carta,
constitucién, acuerdo, compromiso, modus vivendi, canje de notas, efc.) es
irrelevante en el plano juridico internacional, pues las normas relativas

24 Verdross, Alfred, Derecho internacional piiblico, Espana, Editorial Aguilar, 1957, p. 120.
25 Idem.
26  Sorensen, Max, op. cit., nota 8, p. 155.
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a la validez, eficacia, efectos, aplicacion y cumplimiento, interpretacion y
extincion se aplican a toda clase de tratados internacionales, cualquiera sea
el término empleado por los negociadores para denominar el acuerdo”.”

“Los acuerdos entre sujetos del Derecho Internacional reciben nombres
muy variados: tratados, convenios, convenciones, pactos, protocolos, modus
vivendi, declaracién, concordato, etc. [ ...] Segiin Sorensen esos nombres no
afectan en el contenido y no tienen mayor importancia excepto por los efectos
internos; segiin la mayoria de autores cada nombre designa una categoria
especial de instrumento; el nombre Tratado seria el género y el otro nombre
seria la especie. En Derecho estricto se reservaria el nombre de Tratado para
aquellos acuerdos entre sujetos de Derecho Internacional en cuya conclusion
participa el drgano provisto del poder de concluir tales acuerdos y que ademds

de estar escrito se encuentra en un instrumento formal iinico”

Para la conclusién de estos tratados es de suma importancia la

capacidad, que:

“significa la facultad o poder que un Estado o una organizacion internacional
tiene de adquirir derechos e imponerse obligaciones por medio de instrumentos
escritos llamados tratados; se extiende también a la facultad que tenga la
persona que comparece en nombre de un Estado o institucién internacional”.?’

Agrega el doctor Larios Ochaita que:

“Tratado y convencién lo entendemos como un nombre genérico; sin
embargo, algunos consideran que estos nombres designan en su_forma mds
general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o mds sujetos del
Derecho Internacional. Los otros nombres indican relaciones 'y situaciones
especificas bien determinadas, atin y cuando la mayoria de ellos se utilizan

indistintamente para significar la misma nocién juridica” >

27
28
29
30

Carrillo Salcedo, Juan Antonio, op. cit., nota 6, p. 103.
Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 88.

Idem.

Ibidem, p. 89.
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En ese mismo sentido se pronuncia Rousseau al indicar que:

“en sentido lato la denominacién de tratado debe aplicarse a todo acuerdo

concluido entre miembros de la comunidad internacional” >' “En un sentido

estricto el tratado internacional se define por el procedimiento utilizado para

formalizarlo o concluirlo, es decir, por su forma 'y no por su contenido” >

Este autor sostiene que los tratados conllevan un procedimiento
mids completo que inicia con la negociacidn y finaliza con la ratificacién
del instrumento; actuando dentro de dicho proceso el érgano formal
revestido de los poderes para hacerlo. En ese sentido, no importa cuél
sea la denominacién que se le dé al instrumento. En cambio, si debe
diferenciarse de los acuerdos en forma simplificada, partiendo de la
premisa que los mismos no llevan la fase de ratificacién, debido a que
se celebran y concluyen con la participacién de los ministros de asuntos
exteriores, y en ausencia de ese érgano formal cuya participacién si es
necesaria para el tratado.*

“En resumen el conjunto de actos convencionales internacionales puede ser

reducido a la siguiente formula: compromisos internacionales = tratados

( tratados, convenios, actos, pactos, cartas, estatutos, protocolos, declaraciones,

arreglos, acuerdos ‘modus vivendi’, etc.) + acuerdo en forma simplificada

(intercambio de cartas, de notas o de declaraciones)” **

Puede concluirse entonces, que a pesar de que en un momento
dado puedan establecerse diferencias minimas entre las diferentes
denominaciones que se le han dado a los tratados, lo cierto es que
en todos los casos se estd en presencia de un instrumento juridico,
suscrito entre sujetos de derecho internacional, cuya finalidad es
producir efectos juridicos entre las partes.

31  Rousseau, Charles, Derecho internacional piiblico, Espana, Editorial Ariel, 1966, p. 23.
32 Ibidem, p. 24.

33 Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 89.

34 Ibidem, p. 25.
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A manera de c¢jemplo, se incluyen a continuacién las

denominaciones que se consideran de mayor relevancia para efectos
del presente trabajo:

sk

ACUERDO: “Es el concierto de voluntades o inteligencias de personas
que llevan a un mismo fin”.>* “Es un instrumento celebrado a través
de las Cancillerias sobre un tema especifico en forma simplificada o un
entendimiento alcanzado a nivel de cancillerias o entre una Cancilleria y

una Embajada, generalmente a través de canje de notas” 3

ARREGLO: “Convenio, ajuste, pacto”.>” “Es un instrumento escrito u

oral de menor categoria que no exige mayores requisitos formales” >

CONVENCION: “Es el acuerdo de dos o mds personas sobre una
misma cosa o caso [...] Es un acuerdo de voluntades, cuyo efecto puede
constituir o no, una obligacion |...| Por contagio del francés que carece de
la dualidad nuestra de convencion y convenio, suele darse la primera de las
denominaciones a ciertos acuerdos internacionales” >

CONVENIO: “El concierto de voluntades, expresado en convencion,
pacto, contrato, tratado o ajuste. Sinénimo de cualquiera de estos vocablos
que implican acuerdo, por la elasticidad y uso generalizado que a convenio

sele da”®

DECLARACION: “Es un instrumento piiblico escrito que se da a
conocer a la opinién de la comunidad internacional y en el cual se establecen
los lineamientos generales de conducta que los signatarios sequirdn ante una

situacion de politica internacional determinada”.*!

35

36
37
38
39
40
41

Cabanellas, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Argentina, Editorial
Heliasta, S.R.L., 1979, tomo I, p. 151.

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 89.

Cabanellas, Guillermo, op. cit., nota 35, p. 367.

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 89.

Cabanellas, Guillermo, op. cit., nota 35, tomo II, p. 364.

Ibidem, p. 365.

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 89.
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PACTO: “Acuerdo obligatorio de wvoluntades. Lo asi convenido.
Convencion juridica desprovista de accién judicial. Contrato. Tratado
internacional” ** “Es un instrumento juridico que indica alianza, la cual
persigue diversos objetivos”.*

PROTOCOLO: “Es un instrumento juridico que no tiene existencia
propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal y puede
referirse a una ampliacion de un tratado, constituir un reglamento para
la operatividad de un tratado, un instrumento de recapitulacién sobre lo

expresado en la negociacion del tratado principal, etc.” **

TRATADO: “En Derecho Internacional, por tratado se entiende, en
sentido amplio, todo acuerdo entre varios Estados concerniente a asuntos
politicos o econdmicos, sea cualquiera la forma, y la importancia. Pero,
estrictamente, se entiende por tratado el acuerdo solemne sobre un conjunto
de problemas o asuntos de importancia considerable; y que se contrapone
a las declaraciones, notas, protocolos y otras fuentes de convenciones de

trascendencia menor”.*

1.4. CLASIFICACION DE TRATADOS

Son innumerables las clasificaciones que doctrinariamente se

han vertido respecto a los tratados, atendiendo en cada una de ellas,
a distintos elementos. A continuacion, se mencionan las clases mds
importantes:

1.4.1. Atendiendo al niimero de partes contratantes: Pueden ser
bilaterales y multilaterales.

Bilaterales serfan “los concertados entre dos o mds sujetos internacionales” *°

Estos también son llamados bipartitos.

42
43
44
45
46

Cabanellas, Guillermo, op. cit., nota 35, tomo V, p. 5.
Ibidem, p. 90.

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., p. 89.

Cabanellas, Guillermo, op. cit., nota 35, tomo VI, p. 518.
Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 145.
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Multilaterales, también llamados plurilaterales o multipartitos, serian
aquellos:

“en los que participan mds de dos sujetos. Entre estos cabe distinguir a los
Generales, que son aquellos que por su naturaleza tienen vocacion a la
universalidad, y los restringidos, que son los que, también por su naturaleza,
deben limitarse a un niimero determinado de Estados” ¥

Los tratados multilaterales generales, también llamados colectivos,
“son tratados firmados generalmente, por un niimero importante de Estados,
abiertos a la adhesién de otros, y destinados a establecer reglas generales aplicables
con independencia del niimero y de la importancia politica de las partes”.*®
1.4.2. Atendiendo a la posibilidad que tienen los sujetos de ser parte de
los mismos: Pueden ser tratados abiertos, cerrados y semicerrados.

Abiertos “son aquellos en los que se puede llegar a ser Parte en los mismos
aungque no se haya participado o tomado parte en su proceso de formacion”.** En
ese sentido afirma Verdross que “un tratado internacional puede estipular
que determinados Estados o todos ellos tendrdn facultad para adherirse al mismo
0 a algunas de sus disposiciones por una simple declaracion. Esta cldusula se
llama de adhesién o accesion”.

Cerrados “son aquellos que quedan restringidos a los participantes
originarios en los mismos y en los que la participacion de un nuevo Estado
supone la creacién de un nuevo Acuerdo entre los participantes originarios y el

nuevo Estado” >

47  Idem.
48  Sorensen, Max, op. cit., nota 8, p. 157.
49  Idem.

50  Verdross, Alfred, op. cit., nota 24, p. 123.
51  Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 145.
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Semicerrados:

“son aquellos en que los futuros Estados que pueden llegar a ser partes,
distintos a los originarios, figuran en una lista anexa al Tratado o aquellos
otros en que se prevé un procedimiento particular de adhesién, o una
invitacién de los propios Estados originarios dirigida a otros Estados

ofreciéndoles la posibilidad de llegar a ser Partes en el mismo” >

1.4.3. Atendiendo a la materia objeto del tratado: “Pueden ser de cardcter
”» 53

politico, econdmico, cultural, humanitario, consular, etc.”.
1.4.4. Atendiendo a su duracion: “Pueden ser tratados con un plazo
de duracion determinado, pasado el cual se extinguen, y los de duracién
indeterminada, salvo denuncia. Cabe también hablar de Tratados prorrogables
bien expresa o tdcitamente” >*

El autor Hoyos Munoz los divide en: permanente, cuando “rige
indefinidamente hacia el futuro™ y transitorio, el que “rige por un tiempo
determinado” >
1.4.5. Atendiendo a la forma de conclusion: Pueden ser tratados en
forma solemne o acuerdos de formas simplificadas.

Tratados en forma solemne, segin el autor Maresca citado por
Diez de Velasco Vallejo, son aquellos que:

“exigen, a los fines de su perfeccionamiento, la emanacién de un acto de
ratificacion autorizada por el Parlamento, el intercambio o depésito de los

52 Idem.
53 Idem.
54 Idem.

55 Hoyos Munoz, José, Apuntes sencillos de derecho internacional piiblico, Bolivia, Senal
Editora, 1993, p. 129.
56  Idem.
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instrumentos de ratificacién y la intervencién en su proceso formativo del Jefe
» 57

del Estado, en cuanto érgano supremo de las relaciones internacionales”.

Los acuerdos de formas simplificadas, segiin explica Casanovas,
citado por Diez de Velasco Vallejo, son “aquellas en que el consentimiento
se manifiesta mediante: a) el acto de autenticacion del texto del Acuerdo, o b) por
un acto posterior a la autenticacion, distinto de la ratificacion” >

Esta distincién coincide con la cita de Rousseau efectuada en el
apartado anterior.

En cuanto a esta clasificacién, Sorensen explica que la misma:

“tuvo su origen en disputas doctrinales que hoy carecen de importancia,

y tiene serios inconvenientes. El confiarse mucho en ella puede llevar a

subestimar las considerables diferencias juridicas existentes entre los tratados,

leyes o los contratos del derecho interno y dar por resultado la deduccién de

analogias que son a la vez falsas y peligrosas [ ...] En virtud de esto, es mejor

prescindir de tal distincion, sumamente criticada en muchos paises”.>
1.4.6. Atendiendo al punto de vista normativo: Pueden ser tratados-contratos
y tratados-ley.

Tratado-contrato es “el que establece normas juridicas singularizadas
para los Estados, o en otros términos, los que establecen derechos y obligaciones
reciprocos”.®" Estos son “de finalidad limitada a crear una obligacién juridica
que se extingue con el cumplimiento del tratado” *' pues una vez alcanzado el
objetivo del mismo se extingue el tratado. Indica Rousseau que estos
“son actos de cardcter subjetivo que engendran prestaciones reciprocas a cargo de

los Estados contratantes, cada uno de los cuales persigue objetivos diferentes” %

57 Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 146.
58  Idem.

59  Sorensen, Max, op. cit., nota 8, p. 157.

60 Hoyos Munoz, José, op. cit., nota 55, p. 128.

61  Seara Visquez, Modesto, op. cit., nota 12, p. 60.

62 Roussecau, Charles, op. cit., nota 31, p. 26.
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Tratado-ley, “también llamado normativo, es el que crea normas juridicas
generales para los Estados”.% A diferencia de los anteriores, estos tratados
estdn “destinados a crear una reglamentacion juridica permanentemente
obligatoria” ** Se caracterizan “porque la voluntad de todos los signatarios
tiene idéntico contenido” .

1.4.7. Atendiendo al grado de interdependencia entre las obligaciones
estipuladas en el tratado:

“En algunos casos, esas obligaciones son absolutamente indivisibles. Deben
distinguirse dos situaciones, ya sea que la indivisibilidad se refiera a las
disposiciones de un tratado o a sus partes. Las disposiciones de un tratado
pueden estar tan estrechamente relacionadas que ninguna de ellas pueda
separarse de las demds mediante una reserva o en virtud de una causa
legitima para su falta de aplicacion (Convenciones de 1969y 1986, articulo
44); en este caso, el tratado sélo podrd aceptarse y aplicarse en su totalidad.

O bien, la naturaleza del tratado puede ser tal que impida su fragmentacién

en un conjunto de relaciones bilaterales: toda falta de aplicacion de una de

las partes afectaria gravemente a todas las demds” %

El caso opuesto, serfa entonces, aquel tratado que si es posible
dividir en distintas partes, y en el que las partes pueden realizar las
reservas que consideren pertinentes, excluyendo asi de la aplicacién
las normas contenidas en dichas reservas.

1.5. ESTRUCTURA DE LOS TRATADOS

Segtin explica el autor Benadava, “es corriente que los tratados estén

precedidos de un titulo [...] En algunos tratados se individualizan las partes

contratantes”.”’

63  Hoyos Munoz, José, op. cit., nota 55, p. 129.

64  Scara Visquez, Modesto, op. cit., nota 12, p. 61.

65 Rousseau, Charles, op. cit., nota 31, p. 26.

66  Reuter, Paul, Introduccién al derecho de los tratados, México, Fondo de Cultura Econémica,
1999, p. 53.

67  Benadava, Santiago, Derecho internacional piiblico, Chile, Editorial Conosur, 1997, p. 36.
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b)

1.6.

Ahora bien, en cuanto a la forma, todo tratado contiene tres partes:

Elpredmbulo: “en esta patte se hace constar el objeto del tratado en términos
generales; el nombre de las Altas Partes Contratantes; las credenciales de los
negociadores y firmantes; y la exposicién de motivos”.%® “Es parte integrante
de éste, enuncia el objeto y fin del tratado”.”

El dispositivo: “Esta parte es la mds importante pues es la que contiene
las disposiciones sustantivas del tratado; cada articulo se refiere a un punto
preciso; los aspectos técnicos se completan y explican en anexos al texto en la
parte final”.”° Benadava divide esta parte en disposiciones de fondo
y cldusulas finales.”

El cierre: “viene al final del instrumento; en esta parte del tratado
encontramos: todas las disposiciones de cardcter provisional o transitorio; las
condiciones para su entrada en vigor; el lugar del depésito del instrumento;
la ratificacién en cuanto a tiempo y lugar; la forma en que otros Estados
pueden adherirse si se trata de un tratado multilateral; las firmas; los
idiomas oficiales; la forma de dirimir las diferencias; plazo para que entre en
vigencia; la denuncia; las reservas; la forma de interpretacion; el depositario;
la vigencia simple o calificada”.

PRINCIPIOS

Entre los principios bisicos que rigen los tratados, se encuentran:

1.6.1. Principio “Pacta sunt servanda” (Todo tratado en vigor obliga
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe): “De origen
consuetudinario, recogido por la Convencion de Viena de 1969 en su articulo

26,

ademds la necesidad de su cumplimiento de acuerdo con la buena fe”.

afirma la obligatoriedad de los tratados, respecto a las partes, afiadiendo,
» 72

68
69
70
71
72

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 91.
Benadava, Santiago, op. cit., nota 67, p. 37.
Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 92.
Benadava, Santiago, op. cit., nota 67, p. 37.
Seara Visquez, Modesto, op. cit., nota 12, p. 61.
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1.6.2. El principio “Ex consensu advenit vinculum” (Un Estado
no puede quedar vinculado en sus relaciones convencionales sin su
consentimiento):

“La conclusion de los tratados internacionales, en efecto, es un proceso muy
complejo en el que desde la negociacion a la entrada en vigor del contenido
los Estados soberanos manifiestan sus intereses y fijan los compromisos y
las obligaciones que estan dispuestos a aceptar, esto es, su consentimiento
y voluntad de quedar obligados por las normas convencionales. En este
sentido, un principio bdsico es el que establece que el Estado ha de expresar
su consentimiento, cualquiera que sea la forma que esa manifestacion
definitiva de voluntad pueda revestir: firma, ratificacion, aceptacion,

aprobacién, adhesién, etc.”.”

Este principio es:

“resultado de la estructura de la sociedad internacional, principalmente
formada por Estados, formalmente considerados iguales. Al no haber
un ente juridico superior a ellos y capaz de imponerles una determinada
conducta, se supone que deben dar su consentimiento para que nazcan las
obligaciones juridicas de cardcter contractual”.™

1.6.3. Principio “Pacta tertiis nen nocent nec prosunt (Res inter alios
acta) (Los tratados solo crean obligaciones entre las partes): “Un tratado
no puede, en principio, obligar a los sujetos que no han participado en él, puesto
que, naturalmente, no han podido dar su consentimiento”.” De conformidad
con el articulo 34 de la Convencién de Viena un tratado no crea
obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.

73
74
75

Carrillo Salcedo, Juan Antonio. op. cit., nota 6, p. 110.
Seara Visquez, Modesto, op. cit., nota 12, p. 62.
Ibidem, p. 61.
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1.7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCLUSION

DEL TRATADO

“Bajo la ribrica de ‘Celebracion de Tratados’ regula la Convencién de
Viena en la seccién 1° de la Parte II una serie de actos mediante los cuales
cobra vida un tratado: adopcién del texto —que se supone precedida de la
negociacién—, autenticacién y manifestacion del consentimiento del Estado
en obligarse” .’

“Todo el procedimiento para dar vida a un Acuerdo internacional es lo que
conocemos como ‘conclusién’. Este se inicia con las conversaciones dirigidas
a la redaccion de un texto y termina con la manifestacion del consentimiento
de las Partes Contratantes y su simultdnea o ulterior entrada en vigor”.”

Varios tratadistas coinciden en identificar como fases del

procedimiento de conclusién de los tratados: a) negociacién; b)
adopcidn del texto; ¢) autenticacién del mismo; y, d) manifestacién
del consentimiento.

1.7.1. NEGOCIACION: Maresca, citado por Diez de Velasco Vallejo,
define esta parte:

“como el conjunto de operaciones técnico-diplomadticas, de diversa naturaleza
y amplitud, a través de las cuales los rganos competentes de dos o mds
Estados se reiinen en un lugar y una época preestablecida a tal fin; estudian
conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento
en una determinada materia; buscan acercar sus posiciones sobre puntos
conctetos, objeto de la negociacién misma, y elaboran un proyecto de acuerdo

destinado a pasar a una fase ulterior”.”

76

77
78

Pastor Ridruejo, José Antonio, Curso de derecho internacional piiblico y organizaciones
internacionales, Espana, Editorial Tecnos, 2003, p. 93.

Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 146.

Ibidem, p. 147.
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Esta fase:

“estd compuesta por las manifestaciones de voluntad de los representantes de
los Estados que quieren celebrar un tratado. Por medio de tales manifestaciones
exteriorizan sus respectivos intereses y posiciones. También puede decirse
que la negociacion abarca todas las propuestas, contrapropuestas, discusiones
acerca de los temas de interés para las partes contratantes”.”

“La negociacién de los tratados bilaterales se realiza por la via diplomdtica
o por plenipotenciarios designados por ambos paises [...] Los tratados
multilaterales se negocian y adoptan en Conferencias Internacionales
de plenipotenciarios, especialmente convocadas, o por un drgano de una
organizacién internacional”.*

Esta fase del tratado no se encuentra contemplada especificamente
en la Convencién de Viena; pero bisicamente se refiere a la fase previa
a la adopcién del tratado, donde los sujetos intercambian propuestas
sobre el posible texto del instrumento a fin de llegar a un consenso
que represente los intereses de todos los involucrados.

1.7.2. ADOPCION DEL TEXTO: “Consiste en la manifestacion de que
el texto adoptado es simplemente el convenido. La adopcion no vincula por si
misma a los Estados respecto del Tratado”.®!
“Una vez negociado el Tratado se adopta como definitivo [...] En la
actualidad los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad y los
multilaterales, segiin lo dispongan los Estados parte, y a falta de acuerdo, por

las dos terceras partes presentes y votantes (art. 9 Convencién de Viena)” .

1.7.3. AUTENTICACION DEL TEXTO: “Significa que el texto del
Tratado quedard establecido como auténtico y definitivo. Las operaciones de

79  Hoyos Mufioz, José, op. cit., nota 55, p. 141.

80  Benadava, Santiago, op. cit., nota 67, p. 38.

81  Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 147.
82 Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., nota 2, p. 18.
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autenticacidn son un acto juridico en sentido propio y vienen a dar fe de la
veracidad del texto adoptado”.® “Es el acto mediante el cual se establece el texto
definitivo de un tratado y en el que se certifica que ese texto es el correcto y

auténtico”.

» 84

Lo referente a la autenticacién se encuentra contemplado en el

articulo 10 de la Convencién de Viena.

1.7.4. MANIFESTACION DEL CONSENTIMIENTO:

“Esta fase es de una importancia capital. Sin la prestacién del consentimiento
[...] el tratado o acuerdo internacional no es obligatorio para el Estado
o sujeto internacional negociador. La prestacién del consentimiento los

transforma en Parte Contratante, y con la entrada en vigot, en Parte en el

Tratado o Acuerdo” %
» 86

“Es el acto por el cual los Estados se obligan a cumplir el tratado”.

La Convencién de Viena en los articulos 12 al 15 establece como

formas de manifestacién del consentimiento las siguientes:

La firma

El canje de instrumentos que constituyen un tratado
La ratificacién

La aceptacién

La aprobacién

La adhesion.

83
84
85
86

Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 147.
Ortiz Ahlf; Loretta, op. cit., nota 2, p. 18.
Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 147.
Ortiz Ahlf; Loretta, op. cit., nota 2, p. 18.
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1.7.

1.7.

1.7.
y o . p .
aprobacién’ o mds exactamente ‘confirmacién’”.

4.1. LA FIRMA: Segin explica el autor Larios Ochaita:

“La suscripcion se materializa con las firmas, las que naturalmente ponen
fin a la negociacién; la firma no crea una obligacién inmediata debido a
que de una parte la mayoria de los tratados no son firmados, mucho menos
negociados, por el Jefe de Estado; y de otra parte, en la mayoria de los
Estados, a menos que se trate de un gobierno de facto, existe otro drgano
encargado de la ratificacion. En nuestro medio este érgano es el Congreso
o Parlamento. Hoy en dia siempre se firma ad referéndum; la ratificacién
permite leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones por contraer”.
“En relacién con la firma deben examinarse dos operaciones, que pueden
tener efectos equivalentes: a) La riibrica, que consiste en que el representante
de un Estado coloca al final del texto sus iniciales; tiene efectos equivalentes
a la firma ‘cuando conste que los Estados negociadores asi lo han convenido’
(art. 12.2 Convencion de Viena). b) La firma ‘ad referéndum’ implica
la necesidad de someterla a aprobacién definitiva por parte del Estado
correspondiente, y cuando sea confirmada por el Estado, equivale a la firma

definitiva. La firma de un tratado no implica la obligacion de ratificarlo” %

42. EL CANJE DE INSTRUMENTOS:

“Se da en el caso de tratados bilaterales y consiste en el intercambio de
notificaciones que se hacen las partes. Es el acto por el cual se notifica a la
otra, y ésta a la primera, que el tratado ha sido debidamente ratificado por

el érgano estatal competente” .’

4.3. LA RATIFICACION: “Viene del latin ratificare que significa

” 90

87
88
89
90

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 92.

Seara Visquez, Modesto, op. cit., nota 12, p. 206.

Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 93.

Diez de Velasco Vallejo, Manuel, op. cit., nota 16, p. 148.
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Segtin explica Arellano, citado por Hoyos, la ratificacion consiste

en “la aprobacién del tratado por el drgano que internamente esté dotado de

competencia”.

» 91

1.7.44. LA ACEPTACION Y LA APROBACION:

“En la prdctica relativamente reciente se han introducido los términos
de aceptacién y de aprobacién como modos de expresar el consentimiento
de los Estados para ligarse por un tratado. La Convencién de Viena de
1969 hace a estos términos una referencia general, sin dar una definicién
que los explique. El articulo 14 habla de la aceptacion o la aprobacion en
condiciones semejantes a las que rigen para la ratificacion, y la verdad es
que la inclusion de una frase similar a que la firma de los tratados queda
condicionada a su aprobacion o aceptacion, lo que realmente significa es que

se someterd a ratificacion” .

1.7.4.5. LA ADHESION:

“Se da cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no
fue parte fundadora, desea devenir parte. Se adhiere. En los tratados
multilaterales se deja siempre una cldusula que indica la forma de adhesion;
a veces los Estados originarios ‘invitan’ a otros Estados a devenir partes y
lo hacen por medio de la adhesion. Es evidente que el que se adhiere no
puede poner condiciones, no puede pedir modificaciones, ni puede pretender
negociar. La adhesion es el acto por el cual un Estado hace constar en el
dmbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado (art. 1

(1) (b) y 11 de la Convencién de Viena)”.®

91
92
93

Hoyos Munoz, José, op. cit., nota 55, p. 145.
Seara Visquez, Modesto, op. cit., nota 12, p. 209.
Larios Ochaita, Carlos, op. cit., nota 1, p. 95.
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2.1.

CAPITULO I

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Partiendo de la idea mis elemental, el autor Sherwood explica que:

“La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas,
invenciones y expresion creativa. Son esencialmente el resultado de la
actividad privada. Segundo, la disposicién piiblica de otorgar el cardcter de
propiedad a esas invenciones y expresiones”.**

Deben necesariamente existir ambos supuestos para que pueda

hablarse de propiedad intelectual, pues, indica este autor:

“cuando los productos de la mente reciben proteccién piiblica, se puede usar
apropiadamente el concepto de propiedad intelectual. Constituye en algiin
sentido un equivoco hablar de omitir proteger la propiedad intelectual. Si no
hay proteccién, no hay propiedad intelectual” >

Por eso él considera que “seria mds iitil designar colectivamente tales

ideas, invenciones o expresiones creativas con el término ‘productos de la mente’

” 96

o0 ‘activos intelectuales” .

En ese orden de ideas y:

“para comprender mejor el término ‘propiedad intelectual’ puede resultar
itil enfocarlo en términos de la nocién de ‘propiedad en general’. La

94

95
96

Sherwood, Robert M., Propiedad intelectual y desarrollo econémico, Buenos Aires, Editorial
Heliasta, S.R.L., 1995, p. 23.

Ibidem, p. 24.

Idem.
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caracteristica mds importante de la propiedad es que el titular de la misma
pueda utilizarla como lo desee; nadie mds puede hacer uso legitimo de su
propiedad sin su autorizacion |...| la propiedad intelectual, protege las

creaciones de la mente humana, del intelecto humano”. %’

Segtin explica el doctor Delgado Porras:

“La expresion ‘propiedad intelectual’, tal como se utiliza actualmente, viene
a significar el marco juridico en el que se integran las normas protectoras de
ciertos resultados del trabajo intelectual y del orden que ha de guardar la

actividad econémica a la que esos resultados estdn destinados”.”®

En ese sentido, con este término se alude:

“a un espacio juridico en el que, ademds de las disposiciones reguladoras
de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos)
que disciplinan la actividad econémica en que tales derechos inciden y en el
plano de la misma en que se produce esa incidencia: en el de la competencia

econdémica”.”

Eldoctor Antequera Parilli indica que, en un sentido amplio, puede

definirse a la propiedad intelectual “como el drea juridica que contempla
sistemas de proteccion para los bienes inmateriales, de cardcter intelectual y de

contenido creativo, asi como de sus actividades afines o conexas”.

» 100

La expresion propiedad intelectual ha sido utilizada en distintos

sentidos en los sistemas legislativos, pues mientras en algunos
paises con este término se hace alusién a la proteccion especifica del

97
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99
100

Oficina Internacional de la OMPI, “La proteccién internacional del derecho de autor
y de los derechos conexos”, Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos para paises de América Latina, Guatemala, 1999, p. 3.

Delgado Porras, Antonio, “Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos
conexos: nociones generales”, Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos para Paises de América Latina, Guatemala, 1999, p. 2.

Idem.

Antequera Parilli, Ricardo, Derecho de autor, Caracas, Editorial Venezolana, 1998, Tomo
I, p.37.
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derecho de autor y los derechos conexos; en otros sistemas, se refiere
en general a la proteccién tanto del derecho de autor (y conexos)
como de la propiedad industrial. Este dltimo sentido es el que se le
ha dado internacionalmente desde la creacién de las BIRPI —Oficinas
Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual— en
1893, que no fue mis que la fusién de las Secretarfas que se habian
creado en 1883 y 1886, para la administracién de los Convenios de
Paris y Berna, respectivamente.

Esta expresion se fortalecié atin mis como consecuencia de la
entrada en vigencia del Convenio de Estocolmo que crea la OMPI
como 6rgano sucesor de las BIRPI. Finalmente en el ADPIC se
consolida la referida expresion para englobar en forma general al
derecho de autor y a la propiedad industrial.

Es precisamente porque el nacimiento del derecho de autor
y la propiedad industrial se originé en distintos instrumentos
internacionales, que una parte de la doctrina divide la proteccién de
la propiedad intelectual en dos ramas: la propiedad industrial y el
derecho de autor (que comprende los derechos conexos).

Otros autores, sin embargo, apoyandose en el articulo 2 del Convenio
de Estocolmo, dividen la propiedad intelectual en cinco o seis materias.
Por ejemplo: el autor Antonio Delgado Porras las divide asi:

“1%) el derecho de autor; 2°) los derechos conexos; 3°) el derecho de patentes
de invencion (comprendidos los modelos de utilidad) y los protectores de
otras soluciones técnicas (variedades vegetales, topografias de semiconductores
—circuitos integrados—); 4°) el derecho sobre dibujos y modelos industriales;
5%) el derecho de marcas y otros signos distintivos (nombres comerciales e
indicaciones geogrdficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen); 6°) el derecho sobre la competencia (englobado el de la competencia
desleal)” 1!

101 Delgado Porras, Antonio, op. cit., nota 98, p. 8.
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Tomando en cuenta que la legislacion de Guatemala ha

dividido la proteccién de la materia de propiedad intelectual en
dos cuerpos normativos (LPI y Ley de DA y DC; sin incluir los
distintos instrumentos internacionales en estas materias que han sido
ratificados), se seguird en el presente trabajo la clasificacién bipartita
de la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual, entonces, abarca:

La propiedad industrial:

“Tiene por objeto las patentes de invencion en todos los campos de la actividad
humana; los modelos de utilidad; los dibujos o modelos industriales;
las marcas de fabrica o de comercio; las marcas de servicios; el nombre
comercial; las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, y
la represion de la competencia desleal |[...] Estos derechos son exclusivos y,
para el caso de las patentes, se conceden como privilegio de cardcter temporal.
El registro para las diversas formas de propiedad industrial es constitutivo
de derecho”;'" excepto para el nombre comercial, en cuyo caso el
registro es meramente declarativo.'®

El derecho de autor y los derechos conexos: El derecho de autor:

“comprende las obras literarias, artisticas y cientificas, y otorga al autor de las
mismas, prerrogativas de orden moral y patrimonial |...] Estos derechos se
adquieren por el mero hecho de la creacion de la obra, sin que se requiera su

registro ni el cumplimiento de formalidad alguna para acreditar autoria”."**

Los derechos conexos, por su parte:

“se refieren a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores
de fonogramas y organismos de radiodifusion. Consisten en facultades

102

103
104

Palacios, Marco Antonio y Antequera Herndndez, Ricardo, Propiedad intelectual. Temas
relevantes en el escenario internacional, Guatemala, SIECA, 2000, p. 157.

Segtn el articulo 71 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

Ibidem, p. 156.
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exclusivas en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, para impedir la

utilizacién en vivo de sus interpretaciones o ejecuciones; de los productores

de fonogramas para autorizar o prohibir la reproduccién de sus fonogramas;

de los organismos de radiodifusion (radio y television) para autorizar o

prohibir la utilizacién de sus emisiones. No requieren de formalidad alguna

para su reconocimiento”.'%

Para proteger esos variados derechos contemplados dentro de la
propiedad intelectual, se han celebrado en los dltimos ciento veinte
aflos, multiples instrumentos internacionales, a los que se les llamard
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, haciendo la
salvedad correspondiente, respecto al significado de tratado que ha
sido explicado en el capitulo anterior.

2.2. LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL -OMPI-

Antes de abordar el tema de este apartado, es imperativo hacer

relacién a dos organizaciones que han marcado positivamente la
historia de la propiedad intelectual: la OMPI y la OMC.

Se menciond en el apartado anterior que la OMPI es la sucesora
de las BIRPI, nace con la entrada en vigencia del Convenio de
Estocolmo, y se convierte en organismo especializado de las Naciones
Unidas en 1974.

Entre los objetivos de la OMPI pueden mencionarse los siguientes:

“Fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo
mediante la cooperacién entre los Estados y, en su caso, con la colaboracion
de cualquier otra organizacion internacional [ ...] Asegurar la cooperacién
administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual, es decir, las

105 Ibidem, p. 157.
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‘Uniones’ creadas por los Convenios de Paris y de Berna y varios subtratados

concertados por miembros de la Unién de Paris”.'*

Con respecto al primer objetivo:

“la OMPI favorece la concertacion de nuevos tratados internacionales y
la modernizacion de las legislaciones nacionales; presta asistencia técnica
a los paises en desarrollo; reiine y difunde informacion; mantiene servicios
destinados a facilitar la obtencién de proteccion para las invenciones, marcas
y dibujos y modelos industriales cuando se desea obtenerla en varios paises;
y promueve la cooperacién administrativa entre los Estados miembros” '
Lo anterior, resalta el papel fundamental que desempefia la OMPI
actualmente para la promocién de una proteccién internacional eficaz
en materia de propiedad intelectual; pero no se limita Ginicamente a
la promocién en si, sino que de conformidad con el articulo 1 del
estatuto de este organismo especializado de las Naciones Unidas:

“tiene la responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con
su instrumento bdsico, asi como con los tratados y acuerdos que administra,
para promover entre otras cosas, la actividad intelectual creadora vy facilitar
la transferencia a los paises en desarrollo de tecnologia relativa a la propiedad
industrial con el fin de acelerar su desarrollo econdmico, social y cultural, con
sujecion a la competencia de las Naciones Unidas y sus érganos, asi como de
otros organismos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas”.'*®
Estas funciones que lleva a cabo la OMPI se consolidan atin mis
a partir del 1 de enero de 1996, cuando entré en vigencia un acuerdo
de cooperacién entre la OMPI y la OMC. En este acuerdo se prevé la
cooperacién entre estas dos organizaciones:

106 Oficina Internacional de la OMPI, Publicacion No. 400 (S), s.1.i., s.e., 1997, p. 2.
107 Idem.
108  Ibidem, p. 4.
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“respecto de la asistencia a los paises en desarrollo y respecto de la notificacion
y compilacion de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual de los
Miembros de la OMC, y respecto de la notificacién de emblemas de Estados
y de organizaciones internacionales”.

Puede verse entonces, que quedaron lejos aquellos dias en que la
proteccién de la propiedad intelectual se fundamentaba bisicamente
en los dos grandes pilares constituidos por el Convenio de Paris y el de
Berna, que al momento de ser adoptados contaban tinicamente con 14
y 8 Estados miembros, respectivamente. Actualmente la OMPI cuenta
con 182 Estados miembros que representan a mas del 90% de los paises
del mundo, y administra veinticuatro'” tratados internacionales.

“Aungque los Convenios de Parisy de Berna siguen siendo la piedra angular
del sistema de tratados de la OMPI, los tratados firmados en aios posteriores

han ampliado y profundizado el alcance de la proteccion y han incorporado

los cambios tecnoldgicos y nuevas esferas de interés” "

2.3. LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO -OMC-

La OMC nace con la entrada en vigencia del Acuerdo de
Marrakech en 1995, y es la sucesora del GATT. Entre otras funciones,
la OMC se encarga de:

e administrar los acuerdos comerciales;
* servir de foro para las negociaciones comerciales;
* resolver las diferencias comerciales;

* cxaminar las politicas comerciales nacionales;

109 Si se incluye el Convenio de Estocolmo, serfan veinticinco tratados.
110 http://www.wipo.org. Fecha de Consulta: 01 marzo 2008. 20:16 hrs.
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e ayudar a los paises en desarrollo con las cuestiones de politica
comercial, prestindoles asistencia técnica y organizando
programas de formacion; vy,

*  cooperar con otras organizaciones internacionales.!!!

LA OMC es importante para efectos de la presente investigacion,
puesto que entre los anexos del Acuerdo de Marrakech se encuentra
el 1C, que es el ADPIC, que:

“consiste bdsicamente en una serie de normas que rigen el comercio y
las inversiones en la esfera de las ideas y de la creatividad. Esas normas
establecen c6mo se deben proteger en los intercambios comerciales el derecho
de autor, las patentes, las marcas de fdbrica y de comercio, las indicaciones
geogrdficas utilizadas para identificar a los productos, los dibujos y modelos
industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y la
informacién no divulgada, por ejemplo, los secretos comerciales”. !>
Aunque el ADPIC no es administrado por la OMPI, por tratarse,
como ya se menciond, de un anexo al acuerdo que creala OMC, es un
instrumento de particular importancia a nivel internacional, puesto
que es el tnico que contempla normas referentes a todos los derechos
de propiedad intelectual, que para efecto del presente trabajo se
agruparon en propiedad industrial y derecho de autor (incluyendo a
los derechos conexos). Por lo tanto, se tratara el mismo en un apartado
especifico.

111 http://www.wto.org. Fecha de Consulta: 01 marzo 2008. 20:35 hrs.
112 Idem.
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2.4.LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL A TRAVES DE
LOS TRATADOS

Ya se menciond anteriormente, que la proteccién internacional de
la propiedad intelectual nacié hace mis de ciento veinte afos con la
entrada en vigencia de los convenios de Paris y Berna, que atin se erigen
como pilares fundamentales del sistema de proteccién internacional
en esta materia. Esto hace evidente que el tema de la proteccién a los
derechos intelectuales no es nada nuevo; sin embargo, si lo son las
diversas formas que, con el desarrollo de la tecnologia, se han podido
implementar en lo que se refiere a la utilizacién, explotacién y en
consecuencia, violacion de esos derechos.

En el mundo de hoy, donde las relaciones entre los paises ya no
tienen limites, es necesario contar con los instrumentos juridicos
adecuados que promuevan entre los mismos el respeto a los diversos
derechos de esta materia, pues ya no es suficiente con la legislacién
interna existente en cada Estado. De alli se deriva la importancia ya
mencionada de la OMPI, en su funcién de promotora de tratados
internacionales.

“La amplia adhesion a los tratados y la coherencia en la aplicacién de los
mismos contribuyen a mantener un marco internacional estable, inspiran
confianza en cuanto al respeto de los derechos de propiedad intelectual en todo
el mundo, fomentan las inversiones y promueven el desarrollo econdmico y
el bienestar social. Pero, por muy bien que esté redactado un tratado, de
nada servird si los Estados no ponen en prdctica sus disposiciones, por lo que
la OMPI insta enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los
pongan en prdctica” '

La OMPI clasifica los tratados que se han celebrado en esta

materia, en tres rubros:

113 http://wipo.org., op. cit., nota 110.
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Tratados sobre proteccion de la propiedad intelectual:
Donde incluye a aquellos que definen normas bisicas convenidas
internacionalmente para la proteccién de la propiedad intelectual en
cada pais.

Tratados de registro: En este grupo se encuentran aquellos
tratados que garantizan que un registro o solicitud de registro
internacional sea efectivo en cualquiera de los Estados signatarios de
que se trate. Los servicios que proporciona la OMPI en virtud de estos
tratados simplifican y minimizan el costo de presentar depdsitos o
solicitudes en todos los paises en los que se desee obtener proteccién
para un derecho de propiedad intelectual determinado.

Tratados de clasificacién: Engloba los tratados que establecen
clasificaciones para organizar informacién relativa a las invenciones,
las marcas y los dibujos y modelos industriales a fin de contar con
informacién estructurada y de ficil utilizacién.

En la tabla siguiente se muestran los tratados que se ubican en
cada una de las categorias descritas:
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TABLA 01
Tratados sobre Tratados de registro Tratados sobre
Propiedad Intelectual | (Obtencién de derechos) Clasificaciones
Convenio de Berna Tratado de Budapest Arreglo de Locarno
Convenio de Bruselas Arreglo de La Haya Arreglo de Niza
Tratado sobre el . Arreglo de
Registro de Peliculas Arreglo de Lisboa Estrasburgo
Arreglo de Madrid
(indicaciones de Arreglo de Madrid (Marcas) | Acuerdo de Viena
procedencia)
Tratado de Nairobi Protocolo de Madrid
Convenio de Parfs PCT

Tratado sobre el
Derecho de Patentes
(PLT)

Convenio Fonogramas

Convencién de Roma

Tratado de Singapur
sobre el Derecho de
Marcas

Tratado sobre el
Derecho de Marcas
(TLT)

Tratado de Washington

WCT

WPPT

Esta clasificacién no incluye, como ya se indicé antes, el ADPIC,

porque la administracién del mismo corresponde ala OMC yno ala
OMPL

Para efectos de la presente investigacion, se ha considerado
necesario agrupar los tratados atendiendo a la materia que regulan,
por lo que se propone la siguiente clasificacion:
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*

Tratados sobre derecho de autor: Donde se hace referencia a
todos los tratados que hay en materia de derecho de autor.

Tratados sobre derechos conexos: En los que se ubica
especificamente los instrumentos internacionales en esta materia.

Tratados sobre propiedad industrial: Que abarca los tratados
en materia de invenciones y patentes; modelos y disenos
industriales; modelos de utilidad; obtencién de variedades
vegetales; circuitos integrados; marcas, nombres comerciales,
denominaciones de origen; y, simbolo olimpico.

Tratado sobre propiedad intelectual: Que se refiere al
tratado que protege tanto el derecho de autor como la propiedad
industrial.'**

La siguiente tabla muestra en orden cronoldgico los tratados que se

ubican en cada drea seguin la clasificacién propuesta; y es en ese orden,
en el que se abordari en el trabajo cada uno de esos instrumentos.

114 No administrado por la OMPI.
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TABLA 02
Tratados sobre Tratados sobre Tratados sobre Tl;ztl;ios
Afno | Derechode |Afo Derechos Ano Propiedad |Ano .
. Propiedad
Autor Conexos Industrial
Intelectual
1886 Convenio de 1961 Convencién de 1883 Conver{lo de 1994]  ADPIC
Berna Roma Paris
Convencién d Eigzoet
1996 WCT 1971 v € | 1891 Madrid
Ginebra
(proced. Falsas)
. Arreglo de
1974 | Convencionde | yeq1 | Nradrid (Reg.
Bruselas
Int. marcas)
Tratado sobre
1989 | reg, int. obras | 1934 | Arreglodela
. Haya
audiovisuales
1996 WPPT 1957 | Arreglo de Niza
Arreglo de
R Lisboa
1968 Arreglo de
Locarno
1970 | PCT (Patentes)
Arreglo de
1971 Estrasburgo
1973 Acuctrdo de
Viena
Tratado de
1977 Budapest
Tratado de
. Nairobi
Tratado de
1989 Washington
Protocolo de
1989 Madrid
Tratado sobre el
e D. de Marcas
Tratado sobre el
2000 | D. de Patentes
(PLT)
2006 Tr.atado de
Singapur
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CAPITULO 1Nl
TRATADOS INTERNACIONALES

SOBRE DERECHO DE AUTOR

3.1. LA PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR
A TRAVES DE LOS TRATADOS

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que uno de los pilares
fundamentales del sistema de proteccién internacional en materia de
derecho de autor lo constituye el Convenio de Berna; sin embargo, el
reconocimiento de estos derechos se remonta a mds de cien anos antes
de la entrada en vigencia de este instrumento.

Para abordar el tema de la historia de la proteccién del derecho
de autor, es necesario retroceder a la época romana, momento en que
se concebia que “la propiedad del ejemplar material de la obra incorpora
toda clase de facultades y su venta o cesion no reserva al autor derecho alguno
de cardcter patrimonial”,'"> entendiéndose entonces, que al vender el
soporte fisico el autor trasladaba la totalidad de los derechos que tenia
sobre la obra, inclusive el de copiar la misma.

En la Edad Media, no solo no se observa avance alguno en la
materia, sino que incluso se habla de un retroceso, pues se tiene la
conviccién de que:

“lo que se ha recibido graciosamente de Dios ha de ser comiin a todo el
mundo; palabras con las que, como sefiala Rintelen, quedan a la vez dichas
dos cosas: que es un deber para el que ha recibido de Dios un conocimiento

115 Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Madrid, Editorial Civitas,
S.A., 1978, p. 131.
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hacerlo piiblico y que el conocimiento y la obra en que se comunica son un
” 116

bien perteneciente a la comunidad entera”.

La situacién empieza a cambiar con la invencién de la imprenta,
pues antes de este momento en la historia, cualquier copia de las
obras debia realizarse en forma manual, lo que obviamente tomaba
mucho tiempo y se efectuaba casi con exclusividad en los claustros de
la Iglesia y luego en las universidades. La imprenta:

“se convierte enseguida en un medio de difusion de ideas, pensamientos y
obras literarias de tal magnitud, que pronto, a partir de los primeros afios
del siglo XV, viene a constituirse en un_fendmeno social caracteristico de la
cultura moderna”.'"’

Con la introduccién de la imprenta en los distintos paises, se
hace evidente la necesidad de proteccién de la impresién de libros.
Sin embargo, debe resaltarse que la proteccién otorgada a través de
los privilegios era exclusiva para los editores. La situacién del autor
no cambia en lo absoluto, pues solo mantenia el derecho a percibir
el valor fijado para la venta o cesién del soporte fisico que contenia la
obra y a partir de allf quien se beneficiaba econémicamente era con
exclusividad el editor, a quien se le reconocia el derecho de oponerse
a que otros publicaran la misma obra.

Aunque en 1690 Locke ya declaraba que “fodo hombre posee la
propiedad de su propia petsona y que el trabajo de su cuerpo y la obra de sus
manos han de ser considerados como propiedad suya”''® la situacién para
el autor muestra un cambio hasta en el afio 1709 cuando se emite el
Estatuto de la Reina Ana, puesto que ahora:

“en lugar de que el impresor reciba un monopolio y se encargue de pagar
al autor unos honorarios, ocurrird a la inversa: el titular del monopolio

116 Ibidem, p. 134.
117 Ibidem, p. 135.
118  Ibidem, p. 139.
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serd el autor, quien lo cederd al editor en las condiciones econémicas que
» 119

convengan”.

El Estatuto de la Reina Ana marca el inicio de la proteccién del
derecho de autor en las distintas legislaciones, como en Francia, Estados
Unidos, Italia y Espafia. Estas leyes internas tenfan como fin primordial
la utilizacién y proteccién de las obras en el territorio nacional. Sin
embargo, explica el autor Fernando Zapata que tomando en cuenta
el hecho universal de las obras y que las leyes nacionales no protegian
las creaciones de los autores nacionales una vez que traspasaban las
fronteras del Estado, surge la necesidad de celebrar entre Estados
diversos tratados bilaterales en los que se estableciera la reciprocidad
sustantiva, a fin de brindar la proteccién necesaria a las obras nacionales
y extranjeras.'? “Finalmente, un movimiento en pro del tratamiento multilateral
de la cuestion condujo en 1886 a la Convencién de Berna”.'*!

3.2. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHO DE AUTOR

3.2.1. Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas

Después de la segunda mitad del siglo XIX ya se habia hecho
evidente la necesidad de contar con un instrumento internacional
capaz de brindar proteccién uniforme en todos los Estados parte,
y ante esta necesidad surge como respuesta el Convenio de Berna,
adoptado en 1886 en Berna, Suiza. En ese entonces, “los paises que
adoptaron el Convenio formaron la Unién de Berna a fin de garantizar el

119  Ibidem, p. 140.

120 Zapata, Fernando, “Régimen internacional de proteccién del derecho de autor”, II
Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Catedrdticos Universitarios,
Guatemala, 2000, p. 2.

121 Sherwood, Robert M., op. cit., nota 94, p. 36.
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reconocimiento y la proteccion de los derechos de los autores en todos los paises
» 122

miembros”.

El Convenio concertado en 1886 ha sido objeto de multiples
revisiones (entre las que se mencionan las de Berlin —1908—, Roma
—1928-, Bruselas —1948-, Estocolmo -1967- y Paris -1971-)
y complementos (Parfs —1896—, Berna -1914—, Paris -1979-).
Segiin explica la doctora Lipszyc, a través de estas etapas se logrd
perfeccionar el sistema de proteccidn que se establecié entre los diez
paises originarios del Convenio, al mismo tiempo que se fueron
introduciendo actualizaciones con el fin de adecuar el contenido del
convenio a las nuevas formas de creacién que fueron apareciendo
como consecuencia del avance tecnolégico.'®

No obstante la intencién de los Estados al adoptar el Convenio
de Berna, no tuvo la acogida esperada en los demis paises, debido a
que se tenfa la impresién de que se trataba de un instrumento creado
especificamente para los paises europeos. Esto originé un proceso de
adhesién sumamente lento, a tal punto que, en sus primeros ochenta
anos de vida, el convenio solamente contd con tres adhesiones: Haiti,
Brasil y Canadi. Sin embargo, la situacién cambié drasticamente en
los dltimos afios, asi: en 1997 ya eran parte del convenio 121 Estados;
en 1999, contaba con 140 y a la fecha son ya 163. Segtin explica la
OMP], este fenémeno se debe a que:

“se hatomado cada vez mds conciencia de que la proteccion por derecho de autor
es una parte importante del nuevo sistema mundial de comercializacion; el
comercio internacional de productos y servicios protegidos mediante derechos
de propiedad intelectual estd en pleno auge en el mundo entero y tanto los
paises desarrollados como los paises en desarrollo han reconocido que, para
poder participar en los beneficios de ese comercio, deben proteger sélidamente

122 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 97, p. 2.
123 Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, Argentina, Ediciones Unesco/Cerlalc/
Zavalia, 1993, p. 621.
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los derechos de propiedad intelectual. EL ADPIC aplicable a todos los paises
miembros de la OMC, que incorpora disposiciones sustantivas del Acta de
Paris del Convenio de Berna es una prueba fehaciente de la importancia
que muchos paises del mundo atribuyen actualmente a la proteccion de la
propiedad intelectual” 1**

3.2.1.1. Estructura del Convenio

La doctora Lipszyc, citando a Masouyé, explica que el Convenio
estd dividido bdsicamente en dos partes: la que corresponde a las
disposiciones sustantivas o de fondo, y la que corresponde a las
disposiciones administrativas y cldusulas finales.'” Sin embargo,
siguiendo al doctor Zapata,'® es posible dividir el Convenio de la
siguiente manera:

*  Predmbulo: en el que se indica el objetivo del Convenio, que es
precisamente, la proteccién de los derechos que tienen los autores
de las obras literarias y artisticas.

* Normas sustantivas: que a criterio de la doctora Lipszyc se
dividen a su vez en normas convencionales, aquellas en virtud
de las cuales el Convenio “estipulé un conjunto de reglas de proteccion
minima, uniformemente aplicables”' y normas de remisién que “no
aportan soluciones sino que su finalidad es zanjar los conflictos de leyes,
remitiendo la cuestion al ordenamiento legal del pais en que se reclama la
proteccién” 1

*  Normas administrativas: que como su nombre lo indica contienen
disposiciones relativas a asuntos administrativos relacionados con
el establecimiento de la Unién de Berna.

124 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 97, p. 3.
125 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 123, p. 621.

126 Zapata Lépez, Fernando, op. cit., nota 120, p. 5.

127 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 123, p. 622.

128  Idem.
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e Clausulas finales y disposiciones transitorias: que se refieren a
la ratificacién del Acta del Convenio, la solucién de diferencias,
tiempo de vigencia e idioma oficial.

* Anexo: que consta de seis articulos y que se refiere a los paises en
desarrollo.

3.2.1.2. Principios bdsicos

En cuanto a los principios bisicos que contempla el Convenio,
algunos autores mencionan Unicamente el trato nacional y los
derechos minimos; otros, agregan el de proteccién minima, y algunos,
como el doctor Zapata, incluyen ademds el de independencia de la
proteccién. Se considera acertado el criterio de reunir dentro de los
principios bisicos, los cuatro pilares fundamentales sobre los que se erige
la proteccién del derecho de autor en el Convenio, y que consisten en
lo siguiente:

*  Principio del trato nacional: Este es un principio que se utiliza
mucho en la actualidad, sobre todo desde el nacimiento de la
OMC, que lo incluy6 como uno de los principios fundamentales
del sistema. El principio del trato nacional, que no es mis que
otorgar a los productos u obras extranjeras el mismo trato que
el que se otorga a las nacionales, se encuentra contemplado en el
articulo 5 numeral 1 del Convenio de Berna, que establece:

“Los autores gozardn, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud
del presente Convenio, en los paises de la Union que no sean el pais de
origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en
la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, asi como de los
derechos especialmente establecidos por el presente Convenio”.

Con este principio, los Estados se aseguran que no habri
discriminacién alguna en el trato de las obras de sus nacionales en los
demis paises.
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Principio de la proteccion automdtica: Quizis el pilar de mayor
importancia en el sistema del derecho de autor y que lo diferencia
radicalmente del sistema de propiedad industrial, es precisamente
el principio de la proteccién automdtica, contenido en el articulo
5 numeral 2 del Convenio, segtn el cual “El goce y ejercicio de
estos derechos no estardn subordinados a ninguna formalidad”; de
aqui precisamente se origina la afirmacién de que en el dmbito
del derecho de autor el sistema de proteccién es meramente
declarativo, pues la proteccién de la obra no esti sujeta a ningtn
registro o formalidad previa.

Principio de la proteccion minima: Bisicamente se refiere a que
los Estados deben otorgar una proteccién que como minimo sea
equivalente a la establecida en el Convenio; lo que significa que
la legislacién interna de cada Estado podria ampliar la proteccién
en algin asunto especifico si asi lo decidieran, pero en ningin
caso podria restringir los derechos reconocidos al autor en
virtud del Convenio. Este principio se fundamenta también
en el articulo 5 numeral 1 al indicar que los autores gozan “de
los derechos especialmente establecidos” en el Convenio. Aunque de
hecho, la proteccién minima se encuentra dispersa en las distintas
disposiciones del Convenio que se refieren a las obras, duracién
de la proteccién y derechos que reconocen al autor.

Principio de la independencia de la proteccion: Lo que significa que
el autor de una obra que se encuentra en otro Estado, goza de los
derechos concedidos por el Convenio incluso cuando en su pais
de origen no estén protegidos. Este principio se fundamenta en el
articulo 5 numeral 2 del Convenio al indicar que “el goce y ejercicio
de estos derechos [...] son independientes de la existencia de proteccion en
el pais de origen de la obra”. En consecuencia, segin lo indica dicha
disposicién, “la extension de la proteccion, asi como los medios procesales
acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirdn exclusivamente
por la legislacion del pais en que se reclama la proteccién”.
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3.2.1.3. Principales disposiciones del Convenio

Aunque no es materia del presente trabajo explicar a detalle cada
articulo del Convenio, si se considera indispensable establecer por
lo menos los pardmetros basicos de proteccién que otorga el mismo,
ya que esto servird posteriormente para resaltar las diferencias entre
este y los demds tratados en esta materia. Por tanto, a continuacién se
comentardn las principales disposiciones relativas a: obras protegidas;
titulares de derechos; derechos protegidos; duracién de la proteccién;
limitaciones; y efectos del Convenio.

*  Obras protegidas: El articulo 2 numeral 1 del Convenio explica
que los términos de obras literarias y artisticas comprenden “fodas
las producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que
sea el modo o forma de expresion, tales como [...]”. Es precisamente
esta expresion, “tales como”, la que hace resaltar que ese listado
de obras mencionado en el Convenio es incluido tinicamente a
manera de ¢jemplo y en consecuencia, no puede interpretarse de
modo restrictivo, de alli que absolutamente todas las obras estin
protegidas en virtud de dicho instrumento, aun y cuando no
estuvieran expresamente mencionadas en el listado, pues ese “tales
como” abre la puerta a extender la proteccién a cualquier otra
forma de expresion que surja en el futuro. Asimismo, se extiende
la proteccion a las “traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demds
transformaciones de una obra literaria o artistica” de conformidad con
el numeral 2 de dicho articulo. Lo que quiere decir que en virtud
de esta norma, se protegen tanto a las obras originarias como a las
derivadas. Por otra parte, se reserva a las legislaciones de cada pais
la proteccién en cuanto a textos oficiales, obras de arte aplicadas
y dibujos y modelos industriales; asi como la posibilidad de
excluir de la proteccién a los discursos politicos y establecer las
condiciones para la reproduccién de conferencias y alocuciones.'”

129 Numerales 4y 7 del articulo 2 y numerales 1y 2 del articulo 2 bis.
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*  Titulares de derechos: De conformidad con el articulo 2 numeral
6, la proteccién concedida por el Convenio beneficia al autor y a
sus derechohabientes. No obstante lo anterior, “la determinacién
de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematogrdfica queda

reservada a la legislacion del pais en que la proteccion se reclame” 1>

*  Derechos protegidos: El Convenio contempla la proteccién del
derecho de autor en su doble contenido: moral y patrimonial, lo
que se observa en el numeral 1 del articulo 6 bis que indica:

“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso
después de la cesion de estos derechos, el autor conservard el derecho de
reivindicar la paternidad de la obra de oponerse a cualquier deformacién,
mutilacién u otra modificacién de la misma o a cualquier atentado a la
misma que cause perjuicio a su honor o reputacién”.

Se reconoce en virtud de esta norma la proteccién a los dos
derechos morales bisicos que son: el de paternidad y el de integridad
de la obra. Sin embargo, quedaron fuera de esta disposicién las demds
facultades de indole moral que la doctrina y algunas legislaciones
reconocen a los autores, como por ejemplo: derecho de divulgacién,
de modificar la obra divulgada, de arrepentimiento y de acceso.

En cuanto a los derechos patrimoniales el Convenio contempla
el de traduccidn, reproducciodn, representacién y ejecucién publica,
radiodifusién, recitacién publica, adaptacién y el de participar en
la reventa de las obras de arte y manuscritos (conocido en doctrina
como droit de suite). No contempla en sentido literal el derecho de
transformacién, sin embargo, el mismo quedé contenido en el
articulo 12 al contemplar el derecho de adaptacién. De la misma
manera, lo referente a la comunicacién publica, quedé contemplado
en los articulos 11, 11 bis y 11 ter que se refieren precisamente a las
formas en que la obra puede ser comunicada al publico a través de la

130 Numeral 2 a) del articulo 14 bis.
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representacion y ejecucién publica, la radiodifusién y la recitacidn.
Las demds facultades de orden patrimonial que se han contemplado
en la doctrina y que se refieren a la remuneracién por reproducciones
reprograficas de uso personal, y al derecho a oponerse a la importacién
de copias ilicitas, no se incluyeron en el Convenio.

*  Duraciéon de la proteccion: El articulo 7 del Convenio establece

que la proteccién concedida en virtud del mismo se extenderi
durante la vida del autor y cincuenta (50) anos después de su
muerte, con las variantes siguientes:

1)

En cuanto a las obras cinematogrificas, los paises de la Unién
pueden establecer que el plazo de cincuenta (50) afos expire
después que la obra haya sido hecha accesible al ptblico con
el consentimiento del autor.

Para las obras an6nimas o seudénimas, el plazo de proteccién
expira al finalizar los cincuenta (50) afios de que la obra haya
sido licitamente accesible al puablico.

En el caso de las obras fotogrificas y artes aplicadas, se reserva
a los paises el derecho de establecer el plazo de proteccidn,
que en todo caso no puede ser inferior a veinticinco (25) anos
desde la realizacién de la obra.

Se deja la opcidn a los paises de contemplar plazos de
proteccién mayores a los establecidos en este articulo del
Convenio. Por lo que esta norma contempla el ya mencionado
principio de la proteccién minima.

*  Limitaciones:

“Con el fin de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de
los titulares del derecho de autor y los usuarios de las obras protegidas, el
Convenio de Berna permite ciertas limitaciones respecto de los derechos
patrimoniales, es decit, en los casos en los que las obras protegidas pueden
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ser utilizadas sin autorizacion del titular del derecho de autor y sin tener

que pagar una remuneracién. A esas limitaciones se les llama comiinmente

‘utilizaciones libres” de las obras protegidas”."'

Segtin explica la doctora Lipszyc algunas de estas limitaciones son
establecidas “iure conventionis. Otras —la mayor parte— quedan a consideracion
de los paises de la Union”.'3

Entre las limitaciones que son establecidas iure conventionis se
encuentran:

1) Articulo 1 (8): que establece que “la proteccién del presente
convenio no se aplicard a las noticias del dia ni de los sucesos que
tengan el cardcter de simples informaciones de prensa”.

i) Articulo 10 (1): que indica que:

“son licitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho licitamente
accesible al piiblico, a condicion de que se hagan conforme a los
usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga,
comprendiéndose las citas de articulos periodisticos y colecciones
periédicas bajo la forma de revistas de prensa”.

Ahora bien, entre las limitaciones que se dejan a criterio de las
legislaciones de cada pais de la Unién, se pueden mencionar las siguientes:

1) Articulo 2 (4): en cuanto se refiere a la proteccién que cada pais
concedaalos textos oficiales de orden legislativo, administrativo
y judicial, asi como a las traducciones oficiales de esos textos.

i) Articulo 2 bis (1) y (2): en lo referente a la facultad de cada pais
de excluir total o parcialmente de la proteccién a los discursos
politicos y los pronunciados en debates judiciales; asi como las

131 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 97, p. 5.
132 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 123, p. 691.
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condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras
obras de la misma naturaleza pronunciadas en publico, podrin
ser reproducidas.

ii1) Articulo 9 (2): en lo relacionado a la facultad de permitir la

reproduccién de las obras en determinados casos especiales,
siempre que la reproduccién no atente contra la explotacién
normal de la obra y no cause un perjuicio injustificado a los
intereses legitimos del autor.

iv) Articulo 10 bis (1): en cuanto se refiere a la facultad de

permitir la reproduccién por la prensa o la radiodifusion o la
transmisién por hilo al ptblico de los articulos de actualidad
de discusién econdmica, politica o religiosa publicados en
periddicos o colecciones periddicas, u obras radiodifundidas
que tengan el mismo caricter.

v) Articulo 10 bis (2): en lo relacionado a las condiciones en que,

con ocasién de las informaciones relativas a acontecimientos
de actualidad por medio de la fotografia o de la cinematografia,
o por radiodifusion o transmisién por hilo al ptblico, puedan
ser reproducidas y hechas accesibles al publico.

vi) Articulo 11 bis (3): en lo relativo al régimen de las grabaciones

efimeras realizadas por un organismo de radiodifusién por
sus propios medios y para emisiones.

Licencias obligatorias (o no voluntarias): El Convenio ademids

de las limitaciones antes mencionadas, contempla también el

otorgamiento de licencias obligatorias en los casos siguientes:

i)

Articulo 11 bis (2): en relacién con el derecho de radiodifusion y
comunicacién al pablico por hilo, comunicacién ptiblica de una
obra radiodifundida, o comunicacién publica mediante altavoz
o cualquier otro instrumento anilogo de la obra radiodifundida.
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i) Articulo 13 (1): en lo relativo al derecho de autorizar la
grabacién sonora de las obras musicales cuya grabacién ya ha
sido autorizada.

i) Adicionalmente, el Acta de Paris de 1971 del Convenio
también permite a los paises en desarrollo implementar
las licencias no voluntarias respecto a la traduccién o
reproduccién de obras en ciertos casos relacionados con la
actividad docente.

*  Efectos: Siguiendo a la doctora Lipszyc, los efectos que produce el
Convenio pueden dividirse en tres rubros, a saber:

i)  Efectos retroactivos del Convenio: Fundamentado en el articulo
18 del Convenio que establece que el mismo “se aplicard a
todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan
pasado al dominio piiblico en su pais de origen por expiracion de los
plazos de proteccion”. A este respecto, la doctora Lipszyc citando
a Masouyé indica:

“el Convenio no admite que una obra pueda reincorporarse a la esfera
del derecho privado y gozar nuevamente de proteccion: esto lesionaria
los derechos adquiridos por terceros en el periodo durante el cual la obra
ha dejado de hallarse protegida”.'®
Este efecto mds bien debid llamarse irretroactividad del convenio,
puesto que el fin del mismo es dejar claro que el Convenio no puede
surtir efectos sobre obras que ya han salido de la esfera de proteccién;
ni pueden esas obras pretender reincorporarse al dmbito de aplicacién
del Convenio.

ii) Efectos del convenio en relacion con las legislaciones nacionales:
Fundamentado en el articulo 19, segtn el cual “Las disposiciones
del Convenio no impiden reivindicar la aplicacion de disposiciones mds

133 Ibidem, p. 699.
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amplias que hayan sido dictadas por la legislacion de alguno de los paises
de la Unién”. Esta norma encuentra su cimiento precisamente
en los principios antes comentados del trato nacional y la
proteccién minima “que se aplica solo supletoriamente, en caso de
que la legislacion local no alcance ese minimo, pero que no impide
reivindicar la aplicacion de las disposiciones mds favorables”.'>*

iii) Efectos del Convenio en relacion con los arreglos particulares:
Fundamentado en el articulo 20 que indica:

“Los gobiernos de los paises de la Union se reservan el derecho de
adoptar entre ellos Arreglos particulares siempre que estos Arreglos
confieran a los autores derechos mds amplios que los concedidos por
este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean
contrarias al presente Convenio”.

“En consecuencia, si bien el Convenio fue creado para asegurar la
proteccién internacional de las obras literarias y artisticas de forma
eficaz 'y uniforme, suprimiendo la incertidumbre y la confusién que
se derivaban de una marafia de tratados bilaterales y de la aplicacion
de la cldusula ‘de la Nacion mds favorecida’, pues muchas veces esos
tratados tenian como objeto principal regular relaciones comerciales,
no se propuso desplazarlos y mucho menos suprimir la facultad de los
Estados de concluir Arreglos particulares” 1%

Estanorma que dejé abierta la puerta a que los Estados concluyeran
en el futuro arreglos particulares, ha permitido la creacién de otros
tratados en esta materia que han venido a complementar lo ya normado
por el Convenio de Berna.

*  Reservas: El Convenio contempla la posibilidad de reservas en los
casos mencionados en los articulos 28 (1); 30 (2) a); 30 (2) b); vy,
33 (2).

134 Ibidem, p. 700.
135 Ibidem, p. 701.
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3.2.2. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)

Se menciond anteriormente que el Convenio de Berna ha sufrido,
desde su origen, diversas revisiones para ir adaptando su contenido a
la realidad histérica. Esas revisiones que se realizaron casi cada veinte
anos desde 1886 hasta 1971 habian logrado hasta esa fecha, adecuar el
contenido del Convenio a las necesidades del mundo en cada uno de
esos momentos. Sin embargo:

“en los decenios de 1970y 1980 se produjo un gran niimero de innovaciones
tecnolégicas de gran importancia (la reprografia, la videotecnologia, los
sistemas de casetes compactos que facilitan la grabacién en el hogar, la
radiodifusién por satélite, la televisién por cable, la mayor importancia de
los programas de ordenador, las obras creadas por ordenador, las bases de
datos electronicas, etc.)”."%

Este avance tecnoldgico hizo evidente la necesidad de readecuar
el Convenio de Berna, razén por la cual se empezé a considerar la
posibilidad de realizar una reforma. Sin embargo, el hecho de que
a tenor del articulo 27 numeral 3) del Convenio, toda revisién del
mismo necesita la unanimidad de los votos emitidos, se considerd
que serfa mds viable la realizacién de un nuevo instrumento juridico
internacional que regulara las nuevas utilizaciones de las obras en
virtud de la tecnologia existente.

“La preparacion de nuevas normas se inicié en dos foros. En el GATT, en
el marco de la Ronda Uruguay de negociaciones, y en la OMPI, primero
en un comité de expertos y, posteriormente, en dos comités paralelos de
expertos. Durante un tiempo, la labor preparatoria de los comités de la
OMPI perdié impulso, ya que los gobiernos interesados tenian empeiio
en evitar cualquier intetferencia indeseable en las complejas negociaciones

136 Oficina Internacional de la OMPI, “El tratado de la OMPI sobre derecho de autor”,
Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Paises
de América Latina, Guatemala, 1999, p. 2.
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sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) emprendidas en el marco de la Ronda Uruguay. Tras
la adopcién del Acuerdo sobre los ADPIC surgié una nueva situacion. En
dicho Acuerdo se incluian determinados resultados del periodo de ‘desarrollo
dirigido’ pero no se daba respuesta a todos los problemas planteados por
las nuevas tecnologias y aunque, interpretado adecuadamente, el Acuerdo
podia aplicarse generalmente a muchas de las cuestiones suscitadas por la
asombrosa expansién de la tecnologia digital, particularmente a través de
Internet, no trataba especificamente algunas de esas cuestiones, por lo que se

juzgd oportuno introducir ciertas aclaratorias” 1>’

Lo anterior, hizo que se acelerara la preparacién de dichas normas

y motivé la convocatoria a la Conferencia Diplomitica de la OMPI
sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos que
se celebrd en Ginebra en diciembre de 1996. Es en esta Conferencia
en la que se adoptan los dos tratados: el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o
Ejecuciones y Fonogramas (que se analizard en el siguiente capitulo
por ser materia de derechos conexos). Actualmente 64 Estados son

parte del WCT.

3.2.2.1. Estructura del tratado

Preimbulo: El WCT inicia con un predmbulo bastante corto en
el que se reconoce la necesidad de nuevas normas internacionales
que regulen la materia en virtud del impacto tecnoldgico.

Normas sustantivas: que abarcan los articulos 2 al 12.

Normas administrativas y cliusulas finales: articulos 15 al 25.

137

Palacios Lépez Marco Antonio y Antequera Hernindez, Ricardo, op. cit., nota 102,
p. 510.
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3.2.2.2. Principales disposiciones

*  Naturaleza del WCT: E1 WCT, tal como lo indica su articulo 1,
constituye un arreglo particular a tenor de lo establecido en el
articulo 20 del Convenio de Berna.

*  Cldusula de salvaguardia: Este tratado contempla una cldusula de
salvaguardia al establecer en su articulo 1 (2) que “ningiin contenido
del presente tratado derogard las obligaciones existentes entre las Partes
contratantes en virtud del Convenio de Berna”.

*  Disposiciones sustantivas del WCT:

A criterio de la doctora Lipszyc,"®

dividirse en tres grupos, asi:

estas disposiciones pueden

1) El primero, que incorpora por referencia los articulos 1a 21y
el Anexo del Convenio de Berna.

i) El segundo, que incorpora las disposiciones plus Berna y las
disposiciones sobre observancia de los derechos que forman
la parte III del ADPIC.

ii1) El tercer grupo es el que reconoce derechos exclusivos plus
Berna y plus ADPIC.

El primer grupo bisicamente se encuentra contenido en el
articulo 1 (4) del Tratado al establecer que “las Partes contratantes dardn
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio
de Berna”. De la misma manera el articulo 3 del Tratado indica que las
partes deben aplicar los articulos 2 al 6 del Convenio.

138 Lipszyc, Delia, Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, Argentina, Ediciones
Unesco/Cerlalc/Zavalia, 2004, p. 122.
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El segundo grupo, se refiere a normas no contenidas en el
Convenio de Berna y que por tanto, significan una mejora en cuanto
a la proteccién contenida en el Convenio, entre ellas se encuentran:

e Articulo 2: establece que la proteccién concedida por el derecho
de autor abarca las expresiones pero no las ideas, procedimientos,
métodos de operacién o conceptos matematicos en si.

* Articulo 4: establece que los programas de ordenador estarin
protegidos como obras literarias.

e Articulo 5: otorga proteccién a las bases de datos que constituyan
creaciones de caricter intelectual.

e Articulo 7: contempla el derecho de alquiler para programas
de ordenador, obras cinematogrificas y obras incorporadas en
fonogramas.

e Articulo 9: indica que las Partes no aplicardn el articulo 7 (4) del
Convenio de Berna, y con esto, extiende el plazo de proteccién
para las obras fotogrificas a cincuenta (50) afos post mortem auctoris.

e Articulo 14: establece la obligacién para los Estados de adoptar las
medidas necesarias para asegurar la aplicacién del tratado.

El tercer grupo estd constituido por las normas que establecen
derechos mis amplios que los contenidos en el Convenio de Berna y
en el ADPIC y se encuentran en los articulos siguientes:

e Articulo 6: contempla el derecho de distribucién.

e Articulo 8: regula el derecho de comunicacién al pablico aplicable
a transmisiones recibidas a través de redes interactivas.

e Articulo 11: establece la obligacién de las partes de proporcionar
proteccién juridica y recursos efectivos contra la accién de eludir
las medidas tecnoldgicas efectivas que sean utilizadas por los
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autores con el objeto de restringir el uso no autorizado de sus
obras. El WCT:

“no identifica los medios para eludir sino que se refiere a la accion de
eludir, de modo que esta accién puede realizarse mediante la introduccion
de dispositivos dentro o fuera de las mdquinas (hardware) o bien en los
programas de ordenador (software) porque la expresién ‘la accion de eludir’
es suficientemente amplia y comprensiva. lambién cubre las dos categorias
bdsicas de medidas tecnoldgicas: las que permiten controlar el acceso a las obras,
y las que permiten controlar la utilizacién que se efectiia de las obras” .

* Articulo 12: contemplalaobligacién de los Estados de proporcionar
recursos efectivos para evitar la supresion, alteracién o cualquier
otro acto respecto de la informacién sobre la gestién de derechos.

Segtin explica la doctora Lipszyc, el WCT es el tnico tratado
mundial en esta materia que regula los dos aspectos fundamentales
para la vigencia efectiva del derecho: el control de la utilizacién de las
obras y la gestién de los derechos de autor. Ahora bien, el WCT no
identifica el tipo de gestidn, esto se debe a que el control en internet de
la utilizacién de obras y prestaciones protegidas implican la utilizacién
de técnicas de encriptacién, que constituyen una combinacién de
varios dispositivos y tecnologias cuyo objetivo es desempenar varias
funciones simultineamente, como puede ser bloquear el acceso a la
obra con un sistema que impida la reproduccién de la misma.'*

*  Reservas: El articulo 22 establece que no se admitird ninguna
reserva al Tratado.

En conclusién, puede decirse que el WCT nace como consecuencia
de la aplicacién del articulo 20 del Convenio de Berna y se encuentra
cimentado en las mismas bases del Convenio, particularmente en lo
que se refiere a los articulos 1 al 21; pero se aparta de él y en ese

139 Ibidem, p. 146.
140 Ibidem, p. 212.
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sentido constituye un avance significativo en la proteccién del derecho
de autor a nivel internacional, pues contempla en su articulado las
normas necesarias para la proteccién del autor en el dmbito digital,
especificamente en lo relacionado a la utilizacién de las obras en redes
interactivas, obligando a los Estados Parte a incluir en sus legislaciones
las normas pertinentes que aseguren la vigencia efectiva del derecho.




CAPITULO IV
TRATADOS INTERNACIONALES EN

MATERIA DE DERECHOS CONEROS

4.1. LA PROTECCION DE LOS DERECHOS CONEXOS
A TRAVES DE LOS TRATADOS

Al abordar el tema de la proteccién del derecho de autor a través
de los tratados se hizo mencién al hecho de que fue a partir de un
invento tecnolégico (la imprenta) que se hizo evidente la necesidad
de proteger esta materia. De igual manera sucedié con los derechos
conexos. Antes de la existencia del fondgrafo, el cinematdgrafo,
la radio y la televisién, eran muy pocas las formas en que las obras
podian ser transmitidas o comunicadas al ptblico. De hecho, explica
el doctor Antequera Parilli que:

“antes de la utilizacién de mecanismos facilitadores de la fijacién sonora o
audiovisual, o de las transmisiones a distancia, la actuacién del artista se
realizaba en vivo, ante el piiblico presente en el espectdculo [...] pero los
avances permitieron que la interpretacion de una obra musical |...] fuera
capaz de fijarse y reproducirse con la invencién del fonégrafo, poniéndose

a disposicion a través de soportes sonoros, pero por su comercializacion el

artista no recibia ninguna contraprestacion” !

A pesar de que el fondgrafo fue el punto de partida para nuevas
formas de comunicar la obra al puablico, lo cierto es que al principio
la actividad de los productores de fonogramas era meramente técnica,
pues en ella no habifa creatividad alguna, toda vez que se limitaba a
utilizar la tecnologfa existente para fijar la interpretacién o ejecucién

141 Antequera Parilli, Ricardo, op. cit., nota 100, tomo II, p. 607.
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de una obra musical en un soporte fisico. La necesidad de proteger esta
labor de los productores de fonogramas surge a partir del momento
en que se introducen en el mercado los aparatos reproductores de
sonido, con los que era posible realizar grabaciones domésticas, pero
ademds aquellos aparatos que permitian reproducir a alta velocidad
los fonogramas y las copias obtenidas tenfan casi la misma calidad que
las originales. Es entonces cuando se hace evidente la necesidad de
proteger a los productores de fonogramas.

En el caso de los organismos de radiodifusién, sucedié algo
similar, pues en sus inicios, apenas se limitaban a realizar emisiones
de contenido rudimentario.

“no obstante, la posterior instalacion de antenas repetidoras, para cubrir dreas
mayores en un mismo pais; la aparicién del satélite para que la sefial llegue
a cualquier territorio; la ampliacion del contenido de la programacién, para
poner al alcance del piiblico la imagen de la noticia, sin importar el lugar
de su ocurrencia, y permitir el disfrute de eventos y espectdculos de la mds
diversa naturaleza, inclusive con el surgimiento de nuevos géneros creativos,
como la telenovela y el video-clip; las considerables inversiones para colocar
la sefial y los recursos econdmicos, técnicos y humanos necesarios con el fin
de producir la transmision, fueron varios de los elementos que justificaron la
proteccién de los organismos de radiodifusién” '+
Si la necesidad de proteccién internacional del derecho de autor
se hizo evidente con la invencién de la imprenta (cuyo resultado
fue precisamente la adopcién del Convenio de Berna, ya analizado
en el capitulo anterior), los inventos posteriores (como el fondgrafo,
cinematdgrato, la radio y la television) hicieron evidente la necesidad
de proteger a otro grupo de sujetos, cuyos derechos se vefan lesionados
con la utilizacién indiscriminada y sin autorizacién de las obras, los
fonogramas y las emisiones. Pero en este caso, no podfa hablarse de
derecho de autor, puesto que los sujetos titulares no lo eran en su

142 Ibidem, p. 663.
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calidad de autores de las obras (que de hecho ya estaba claramente
individualizado en cada obra que se fijaba en el fonograma o que se
transmitia por radio); sino que lo eran en calidad de intérpretes o
ejecutantes, cuando con su interpretacién o ejecucién contribufan a
transmitir esa obra al publico, y en cuanto se referfa especificamente
a su aporte creativo, que se hacfa evidente cuando dotaban de su
sello personal esa interpretacién o ejecucién. De la misma manera,
el productor del fonograma, era titular en cuanto se reconocia la
inversién econdémica por él realizada. Y el organismo de radiodifusion,
en cuanto es titular de los derechos sobre las emisiones que €l realiza.
Y por no ser autores, no les correspondia en consecuencia, ampararse
en el Convenio de Berna.

Estos derechos constituyen el sistema de proteccién conocido
con los nombres de derechos vecinos, derechos conexos, o derechos afines al
derecho de autor.

“Sistema que representa un equilibrado esfuerzo en la admision, dentro
del marco de la propiedad intelectual, de nuevos derechos que tutelan los
resultados de ciertas actividades de una particular relevancia (ya personal,
ya financiera, y, en todo caso, cultural) en el proceso de difusion de obras
[...] mds que de un sistema se trata de un conjunto de subsistemas de
proteccién, relacionados con el del derecho de autor y entre si. Y cada uno de esos
subsistemas comprende la regulacion de un particular derecho subjetivo” '

1a, “no son derechos conexos entre si, sino referentes a
En consecuencia, “no son derechos con ntre si, sino referentes al
erecho de autor”, se definen como aquellos concedidos:

derecho de autor”,'** definen como aquell ncedid

“para proteger los intereses de los artistas, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusion, en relacién con sus actividades referentes a
la utilizacién piiblica de obras de autores, toda clase de representaciones

143 Delgado Porras, Antonio, op. cit., nota 98, p. 24.
144 Rubio, Felipe, “La proteccién de los derechos conexos”, II Seminario Centroamericano
sobre Propiedad Intelectual para Catedrdticos Universitarios, Guatemala, 2000, p. 1.
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de artistas o transmisiones al piiblico de acontecimientos, informaciones y

sonidos con imdgenes” '

4.2. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
DERECHOS CONEXOS

4.2.1. Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusion

“A nivel internacional, las primeras propuestas a favor de la proteccion de
los productores de fonogramas vy los intérpretes o ejecutantes tomaron _forma
durante la Conferencia Diplomdtica de revision del Convenio de Berna,
celebrada en Roma en 1928. Alrededor de esa misma época, la Oficina
Internacional del Trabajo se interesé por el estatuto de los artistas intérpretes

o ejecutantes en su calidad de empleados”.'*

La propuesta original era incluir dentro del Convenio de Berna
algunas disposiciones referentes a los artistas intérpretes o ¢jecutantes.
Sin embargo, al realizarse la Conferencia en Roma, estas propuestas
encontraron una fuerte oposicién, no en el sentido de que los paises
miembros se negaran a proteger a los artistas intérpretes o ejecutantes,
sino porque coincidieron en que dichos derechos debian ser regulados
en un instrumento aparte, puesto que el Convenio de Berna era
estrictamente para proteccion del autor y por tanto no podian incluirse
allf derechos correspondientes a otros sujetos.

Posteriormente, al realizarse la Conferencia de Bruselas en 1948,
en la que se revisé nuevamente el Convenio de Berna, se insisti6 en el
tema, sin embargo, en esta ocasion:

“se renové la oposicién a que los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion

145 Idem.
146 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 97, p. 10.
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fueran protegidos por el Convenio de Berna |...] a partir de alli los trabajos
se encaminarian hacia una Convencién auténoma para regular las tres

categorias de derechos en cuestion”

En 1960, un Comité de Expertos convocado conjuntamente por
la BIRPI, la UNESCO vy la OIT, se reunié en La Haya y elabor6 el
primer proyecto de Convenio que sirvié de base para las deliberaciones
de Roma, donde una Conferencia Diplomatica aprobé el texto final
de la Convencién de Roma, en octubre de 1961.

Si al hablar del Convenio de Berna, se resalt6 el hecho de que
constituyé el primer instrumento juridico a nivel internacional en
proteger el derecho de autor; al hablar de la Convencién de Roma,
debe hacerse el mismo énfasis, puesto que esta Convencién fue el
primer instrumento juridico a nivel internacional que tuvo por objeto
proteger los derechos conexos.

La Convencion de Roma es considerada una convencién cerrada,
puesto que solamente pueden adherirse a la misma los Estados que
forman parte de la Convencién Universal o los miembros de la Unién
de Berna. En la actualidad cuenta con 86 Estados parte.

4.2.1.1. Estructura de la Convencién
La Convencién se compone de:

* Preimbulo: muy breve, que bisicamente solo hace referencia
a que los Estados contratantes quieren asegurar la proteccién
de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de
fonogramas y de los organismos de radiodifusion.

*  Normas sustantivas: que abarcan del articulo 1 al 15.

* Disposiciones finales y administrativas: del articulo 16 al 34.

147 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 123, p. 814.
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4.2.1.2. Principales disposiciones de la Convencién

Cldusula de salvaguardia: El articulo 1 de la Convencién contiene

esta cldusula, al indicar que:

“La proteccion concedida en la presente Convencién dejard intacta y no
afectard en modo alguno la proteccion del derecho de autor sobre las obras
literarias y artisticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente
Convencidn podrd interpretarse en menoscabo de esa proteccion”.

Al igual que se mencioné al analizar el WCT, esta Convencién

también contempla esta cliusula de salvaguardia. De hecho, es en

este caso cuando adquiere mds sentido la misma, puesto que es
importante tener presente que la proteccién que por virtud de

este instrumento se reconoce a los titulares de derechos conexos,
en ningln caso puede menoscabar la proteccién que ya tienen los

autores en virtud del Convenio de Berna. Lo contrario careceria de
todo sentido, no puede pretenderse proteger a unos desprotegiendo

para el efecto a los otros.

Principio del trato nacional: El que yase dijo consiste en brindaralos

extranjeros el mismo trato que a los nacionales, esti contemplado
en este caso, en el articulo 2 (1), y se refiere al mismo trato que
concede el Estado contratante en que se pida la proteccién a los
artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas
y a los organismos de radiodifusién.

Definiciones: El articulo 3 de la Convencién contempla una serie
de definiciones, como artista intérprete o ejecutante, fonograma, etc.

Condiciones de la proteccion: En cuanto a este tema, los articulos 4,

5y 6 establecen las condiciones que deben producirse para que un
Estado contratante otorgue a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusién, el
mismo trato que a sus nacionales.
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*  Proteccion minima: Que se refiere bisicamente a los derechos
minimos que reconoce la Convencién, y que deben ser respetados
por los Estados parte:

1) Enlo que se refiere a los artistas intérpretes o ejecutantes:
Se les reconoce la facultad de impedir la radiodifusién
y la comunicacién al publico de sus interpretaciones o
ejecuciones para las que no hayan dado su consentimiento;
asi como impedir la fijacién sobre una base material, sin su
consentimiento, de su ¢jecucion no fijada. !

i) En cuanto a los productores de fonogramas: Se les
reconoce el derecho de autorizar o prohibir la reproduccién
directa o indirecta de sus fonogramas.'*

ii1) En lo relativo a los organismos de radiodifusiéon: Gozan
del derecho de autorizar o prohibir la retransmisién de
sus emisiones, la fijacién sobre una base material de sus
emisiones, la reproduccién de las mismas y la comunicacién
al publico de sus emisiones de television cuando se efectien
en lugares cuyo acceso deba ser pagado.'™

*  Duracién de la proteccion: En lo referente al plazo de proteccién,
el articulo 14 establece que no podra ser inferior a veinte (20) afios
contados a partir del final del afio en que se realizé la fijacién, la
actuacién o la emisién.

*  Limitaciones: Contenidas en el articulo 15, se refieren a aquellas
excepciones a la proteccién concedida que los Estados contratantes
pueden incluir en su legislacién, siempre que se trate de algunos
de los casos indicados en dicha norma.

148 Articulo 7 numerales 1y 2.
149 Articulo 10.
150 Articulo 13.

75



76

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA Y SU VINCULACION A LOS TRATADOS INTERNACIONALES

e Irretroactividad: El articulo 20 establece la irretroactividad en
dos sentidos: (1) la Convencién no entrafia menoscabo de los
derechos adquiridos antes de la entrada en vigencia de la misma
en ese Estado en particular; (2) un Estado no estd obligado a
aplicar la Convencién a las situaciones por ella reguladas, que
se hayan efectuado antes de la entrada en vigencia de la misma.
Se mantiene el principio de irretroactividad en virtud del cual, la
Convencién no puede normar situaciones acaecidas antes de que
naciera a la vida juridica.

* Reservas: La Convencién permite que los Estados realicen
reservas respecto a lo establecido en los articulos 12 y 13 literal
d), que se refieren respectivamente a la segunda utilizacién de
un fonograma y a la comunicacién al pablico de las emisiones de
television cuando se efecttien en lugares cuya entrada es pagada.

4.2.2. Convenio para la Proteccion de los Productores de Fonogramas
contra la Reproduccion no Autorizada de sus Fonogramas

“El Convenio Fonogramas fue concluido como respuesta al fendémeno de
la pirateria de las grabaciones, que habia alcanzado proporciones épicas
hacia finales de los afios sesenta, en vista principalmente de la evolucién
tecnoldgica (la aparicién de técnicas de grabacion analdgica de alta calidad

y del casete audio), que permitieron a empresas multinacionales piratas

invadir muchos de los mercados de miisica grabada con copias baratas de

fonogramas protegidos, fdciles de transportar y de disimular”.">!

En ese entonces, no se habia progresado mucho en cuanto a
las adhesiones a la Convencién de Roma; de hecho, muchos de los
mis grandes productores de fonogramas ain estaban ausentes de la
Convencién. Aunado a esto, la Convencién de Romano prevé medidas
contra la importacién de copias no autorizadas de fonogramas y las
legislaciones nacionales reconocfan tnicamente a los autores de las

151 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 97, p. 16.
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obras fijadas el derecho de reproduccién, pero todavia no se reconocia
este derecho a los productores de fonogramas.' Esta situacién
motivé la necesidad de proteccién internacional a los productores de
fonogramas que les permitiera luchar contra la piraterfa fonografica.
Este Convenio fue concluido en Ginebra en 1971.

Contrario a lo que sucedié con la Convencién de Roma, el
Convenio Fonogramas tuvo una ripida y amplia aceptacion, lo que se
debid principalmente a dos razones:

“la opinion ampliamente compartida de que era necesario organizar una
importante campariia internacional contra la pirateria de las grabaciones, y
la flexibilidad permitida a los Estados respecto de los medios de aplicacion
del Convenio.”'

Actualmente 76 Estados son parte de este Convenio.
4.2.2.1. Estructura del convenio
El Convenio se encuentra estructurado de la siguiente manera:

*  Preambulo: En el que los Estados manifiestan su preocupaciéon
por el incremento de la reproduccién no autorizada de
fonogramas y el perjuicio resultante tanto para los autores, como
para los intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas
y justifican que la proteccién a estos dltimos repercutird en
beneficio de aquellos.

*  Normas sustantivas: Contenidas en los articulos 1 al 7.

*  Disposiciones finales y administrativas: Articulos 8 al 13.

152 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 123, p. 853.
153  Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 97, p. 16.
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4.2.2.2. Principales disposiciones

Definiciones: Al igual que lo hace la Convencién de Roma,
el Convenio Fonogramas contempla en su articulo 1 varias
definiciones entre las que se mencionan fonogramas, copias, etc.

Proteccion _concedida: En cuanto a la proteccién concedida en
virtud del Convenio, el articulo 2 establece que los Estados se
comprometen a proteger a los productores de fonogramas
contra la produccién, importacién y distribucién de copias sin el
consentimiento del productor.

Plazo de proteccion: El articulo 4 indica que el plazo de proteccién
serd determinado por la legislacién nacional, que, sin embargo, no
puede ser inferior a veinte (20) afos.

Limitaciones y licencias obligatorias: Contenidas en el articulo 6,
que establece que los Estados podran prever en sus legislaciones

limitaciones en cuanto a la proteccién de los productores de
fonogramas, de la misma naturaleza que las previstas para los
autores; pero solo podrin prever licencias obligatorias cuando se
retinan todas las condiciones previstas en dicho articulo.

Cldusula de salvaguardia: Contemplada en el articulo 7, mediante
la cual se deja a salvo la proteccién concedida a los autores, a los
artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas
0 a los organismos de radiodifusién en virtud de leyes nacionales
o de convenios internacionales.

Reservas: El articulo 10 establece que no se admitird ninguna
reserva.
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4.2.3. Convenio de Bruselas sobre la Distribucion de Sefiales
Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite

“A raiz del creciente desarrollo y utilizacion de satélites orbitales o
geoestacionarios en las telecomunicaciones internacionales registrado a
partir de 1965, los organismos de radiodifusion plantearon la necesidad de
contar con una proteccién adecuada contra la pirateria de sefiales cuando
sus programas de television eran transmitidos mediante satélites espaciales.
Alegaron que el conjunto de estos programas no estaban protegidos por el
derecho de autor pues en muchos de ellos se transmitian eventos deportivos
de gran significacién econdmica internacional (como los juegos olimpicos
[...]) 0 acontecimientos piiblicos de interés general” .'>*

Lo anterior, aunado al hecho de que habia cierta incertidumbre
respecto a la interpretacién del articulo 13 de la Convencién de Roma,
en el sentido de si esa norma también protegia o no las emisiones
transmitidasa través de un satélite, motivaron el examen de los problemas
juridicos derivados de las transmisiones por medio de satélites. Entre
las soluciones que se propusieron en la Conferencia Diplomadtica
de Bruselas estaban: 1) la revisién del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones; 2) la revisién de la Convencién de Roma; 3) la
adopcién de un nuevo convenio multilateral; 4) alguna otra férmula,
como la confirmacién de los acuerdos internacionales existentes.'

Finalmente, prevalecié la tercera opcién: la adopcién de un
nuevo convenio multilateral, cuyo texto fue conocido y adoptado en
la Conferencia Diplomitica de Bruselas de 1974. A la fecha 32 Estados
son parte de este Convenio.

4.2.3.1. Estructura del Convenio

*  Preimbulo: En el que los Estados contratantes explican las razones
que los motivaron a adoptar el Convenio.

154 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 123, p. 872.
155 Idem.
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Normas sustantivas: contenidas en los articulos 1 al 8 del Convenio.

Disposiciones administrativas y finales: articulos 9 al 12.

4.2.3.2. Principales disposiciones

Definiciones: Contenidas en el articulo 1, en el que se define
entre otras, sefial, programa, satélite, etc. Esta norma es similar
a la contenida en la Convencién de Roma y en el Convenio
Fonogramas.

Objeto y campo de aplicacion: De conformidad con lo establecido
en el articulo 2 (1) cada Estado se obliga a tomar las medidas
adecuadas y necesarias para impedir que, en o desde su territorio,
se distribuya cualquier senal portadora de un programa, por un
distribuidor a quien no esté destinada la sefal. El articulo 3 indica
que el Convenio no se aplicard cuando las senales emitidas estén
destinadas a la recepcién directa desde el satélite por parte del
publico en general.

Cldusula de salvaguardia: Contenida en el articulo 6, que establece
que:

“en ningiin caso se interpretard el presente Convenio, de modo que limite
o menoscabe la proteccién prestada a los autores, a los artistas intérpretes
o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de
radiodifusion, por una legislacién nacional o por un convenio internacional”.

Efectos: El articulo 7 indica que en ningan caso podrd interpretarse
el Convenio en el sentido de limitar a un Estado su derecho
de aplicar la legislacién nacional para impedir el abuso de los
monopolios.

Irretroactividad: Similar a las normas comentadas en el Convenio
de Berna y en la Convencién de Roma, este convenio establece
en su articulo 5 que ningtin Estado contratante deberd aplicar el
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mismo a una senal emitida antes de la entrada en vigencia del
mismo.

*  Reservas: A excepcién de lo contemplado en los numerales 2 y 3
del articulo 8,"° el Convenio no acepta ninguna reserva.

4.2.4. Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales
Segtin explica la doctora Lipszyc:

“la creacion de un registro internacional de obras audiovisuales respondic
a la necesidad de aumentar la seguridad juridica en las transacciones de
derechos relativas a estas obras y facilitar la lucha contra la pirateria de
las mismas, suministrando constancias de quiénes son los beneficiarios
de cada uno de los derechos (reproduccién, distribucion, comunicacién
piblica, etc.) en cada territorio, habida cuenta de la extension internacional
y las dimensiones econdmicas alcanzadas por la explotacion de las obras

cinematogrdficas y de las peliculas para television”.*>’

El tratado fue adoptado en Madrid el 18 de abril de 1989, el que a
la fecha ha recibido muy pocas adhesiones, por lo que solo 13 Estados
son parte en la actualidad. Adicionalmente se adopté el reglamento
de este tratado, el que estd en vigencia desde el 28 de febrero de 1991
y que establece los requisitos y tramite de la solicitud de registro
internacional de una obra audiovisual.

156 Referentes a que los Estados contratantes pueden aplicar el principio del lugar de
emisién de la senal en vez del criterio de la nacionalidad del organismo de origen,
cuando su legislacién se base en dicho criterio al momento de aprobacién del
Convenio; y declarar que mientras su legislaciéon deniegue o limite la proteccién
por derecho de autor a las retransmisiones por sistemas de distribucién por cable
destinadas a un publico de abonados, no aplicardn el Convenio a dicha distribucién,
siempre que asi esté establecido en su legislaciéon al momento de la aprobacién del
Convenio.

157 Ibidem, p. 798.
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4.2.4.1. Estructura del Tratado

*  Predmbulo: En el que se establecen los principios que persigue el
Tratado y que son:

*  Incrementar la seguridad juridica de las transacciones relativas
a las obras audiovisuales;

%  Promover la creacidon de obras audiovisuales asi como los
intercambios internacionales de esas obras; y,

*  Contribuir a la lucha contra la pirateria de obras audiovisuales
y de las contribuciones que las mismas contienen.

* Disposiciones sustantivas: articulos 1 al 4.

* Disposiciones administrativas: articulos 5 al 8.
* Disposiciones finales: articulos 9 al 17.
4.2.4.2. Principales disposiciones

*  Definicion de obra audiovisual: De conformidad con lo establecido
en el articulo 2 del Tratado debe entenderse por obra audiovisual
“toda obra que consista en una serie de imdgenes fijadas relacionadas entre
st, acompaiiadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si va
acomparfiada de sonidos, susceptible de hacerse audible”.

* Registro_internacional: El Tratado establece la creacién del
Registro Internacional de Obras Audiovisuales y de un Servicio
de Registro Internacional de Obras Audiovisuales, que es la
unidad administrativa de la OMPI que se encarga de mantener el
referido registro.

*  Efecto del registro: Se establece el compromiso de los Estados de
reconocer como vilidas las indicaciones inscritas en el Registro
mientras no se pruebe lo contrario, y en consecuencia, se
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consagra aqui “una presuncion iuris tantum, no constitutiva de derechos,
de modo que no se contradice con el Convenio de Berna cuyo articulo 5,2

consagra el principio de la proteccion sin necesidad del cumplimiento de
formalidades” .

*  Cldusula de salvaguardia: De la misma forma que lo hacen otros
instrumentos juridicos internacionales, este tratado contempla
en el articulo 4 numeral (2) que ninguna disposicién del mismo
puede interpretarse en perjuicio de la ley de derecho de autor
ni ninguna otra relativa a propiedad intelectual sobre obras
audiovisuales.

*  Reserva: El tratado inicamente admite que los Estados al adherirse

al mismo declaren que no aplicarin las disposiciones del articulo
4 (1).1%

4.2.5. Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecucion y Fonogramas

Segtin explica el doctor Felipe Rubio:

“el acelerado desarrollo de las tecnologias que facilitan la utilizacion y
difusién masiva de las obras del intelecto, habia llevado a la necesidad de
adecuar el Convenio de Berna a lo que podemos denominar como el nuevo
entorno digital. Sin embargo, debido al gran niimero de paises miembros
que entraban a ser parte del Convenio de Berna, se hacia mds dificil
obtener la unanimidad que exige el articulo 27 del mismo Convenio para
su revision, habiendo tenido lugar la diltima revision en 19717 1%

Como consecuencia de esta situacién, se empezd a trabajar en
lo que serfa un Protocolo al Convenio de Berna, a efecto de crear un

158 Antequera Parilli, Ricardo, op. cit., nota 100, tomo I, p. 906.

159 En cuanto se refiere a las indicaciones que no conciernan a la explotacién de los
derechos de propiedad intelectual sobre obras audiovisuales (articulo 13, 2).

160 Rubio, Felipe, op. cit., nota 144, p. 11.

83



84

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA Y SU VINCULACION A LOS TRATADOS INTERNACIONALES

instrumento que contemplara estos nuevos aspectos de la utilizacién
de las obras en el medio digital y que adquiriera la categoria de arreglo
particular de los que permite crear el articulo 20 del Convenio de
Berna, puesto que era evidente que serfa casi imposible acordar de
manera undnime introducir esos nuevos aspectos mediante una
revisién al Convenio de Berna.

Cuando inicié la labor se tenfa previsto realizar un dnico
instrumento que seria el Protocolo de Bernay que fue el que al final del
trabajo se convirtié en el WCT. Sin embargo, la intencién era incluir
dentro de ese mismo instrumento lo relacionado a la proteccién de las
grabaciones de sonido, pero:

“ese aspecto del documento generé un ardiente debate en el cual, si bien
hubo consenso entre todas las delegaciones sobre la necesidad de fortalecer los
derechos de los productores de grabaciones sonoras, también se expresé una
opinién abrumadoramente mayoritaria en cuanto a que la modernizacién
de esa proteccion debia tener lugar en el contexto de la Convencion de Roma
y ‘otros instrumentos’, y no bajo el marco de la Convencién de Berna”.'*!
A partir de ese momento se trabajé en los dos documentos
separados que al finalizarse dieron nacimiento al WCT (ya analizado
en el capitulo anterior) y al WPPT.

Cuando se empezé a trabajar en el WPPT se tenfa la intencién
de que el mismo constituyera un arreglo particular en el sentido
del articulo 22 de la Convencién de Roma, y que en consecuencia,
los Estados parte del WPPT se obligaran a acatar las disposiciones
de la Convencién de Roma, de manera similar a lo establecido en
el WCT, que contiene la obligacién para los Estados parte de aplicar
lo establecido en los articulos 1 al 21 del Convenio de Berna. Sin
embargo, esta idea no tuvo la aceptacién requerida y finalmente se
establecié que los Estados que adoptaran o se adhirieran al WPPT

161 Antequera Parilli, Ricardo, op. cit., nota 100, tomo II, p. 989.
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no estaban obligados a cumplir con lo establecido en la Convencién
de Roma, sino tnicamente en cuanto se refiere a las disposiciones
contenidas en dicho tratado.'®

Actualmente este tratado cuenta con 62 Estados parte.

4.2.5.1. Estructura del Tratado

Predmbulo: en el que se establecen los objetivos del tratado y se
reconoce el impacto que el desarrollo y la tecnologfa han tenido en
la produccién y utilizacién de las interpretaciones o ejecuciones 'y
los fonogramas.

Disposiciones sustantivas: articulos 1 al 23.

Disposiciones administrativas y finales: articulos 24 al 33.

4.2.5.2. Principales disposiciones

Cldusula de salvaguarda: Este tratado también contempla una
cliusula de salvaguarda en el sentido que:

“ninguna disposicién del presente Tratado ird en detrimento de las obligaciones
que las Partes Contratantes tienen entre si en virtud de la Convencién
Internacional sobre la proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los
productores de fonogramas 'y los organismos de radiodifusién”.'®

Asimismo:

“la proteccion concedida en virtud del presente Tratado dejard intacta y no
afectard en modo alguno a la proteccion del derecho de autor en las obras

162

163

Oficina Internacional de la OMPI, “El Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o
Ejecucién y Fonogramas”, Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos para Paises de América Latina, Guatemala, 1999.

Articulo 1 (1).
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literarias y artisticas. Por lo tanto, ninguna disposicién del presente Tratado
» 164

podrd interpretarse en menoscabo de esta proteccién”.

Como puede observarse, la cliusula de salvaguarda contenida
en este articulo del WPPT contempla tres aspectos: (1) Deja a salvo
las obligaciones que los Estados tienen en virtud de la Convencién
de Roma; (2) Deja a salvo las obligaciones adquiridas en materia de
derecho de autor; (3) Deja a salvo cualquier otra obligacién adquirida
por los Estados en virtud de otro tratado.!%

*  Definiciones: El articulo 2 del Tratado se ocupa de definir qué
debe entenderse por artista intérprete o ejecutante, fonograma, fijacion,
productor de fonograma, etc., de manera similar a lo contemplado en
el articulo 3 de la Convencién de Roma.

*  Beneficiarios de la proteccion: El articulo 3 indica que la proteccién
prevista en dicho Tratado serd concedida a los artistas intérpretes
o ejecutantes y a los productores de fonogramas. El Tratado dejé
fuera de la proteccién a los organismos de radiodifusién, que si
estdn protegidos en virtud de la Convencién de Roma.

*  Derechos minimos: Los Estados se comprometen a conceder los
derechos exclusivos contemplados en el Tratado, como son:

#* Derechos morales: En este aspecto, el Tratado constituye
un gran avance, pues es el primer instrumento juridico
a nivel internacional que contempla este tipo de facultad
para los titulares de los derechos conexos. De conformidad
con el articulo 5 (1) se reconoce a los artistas intérpretes o
ejecutantes el derecho a reivindicar ser identificado como tal
y el derecho a oponerse a cualquier deformacién, mutilacién
u otra modificacién de su interpretacién o ejecucién. Esta
norma estd basada en las facultades de orden moral que se

164 Articulo 1 (2).
165 Articulo 1 (3).
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reconocen al autor en el articulo 6 bis del Convenio de Berna,
aunque en este caso el contenido es mds limitado.

*  Derechos patrimoniales: En este aspecto:

“el nivel de proteccion |...] es muy superior al de la Convencion de
Roma, tanto por los derechos patrimoniales que consagra a favor de
los artistas como porque tienen el cardcter de derechos exclusivos (en
lugar de reconocer solo una facultad de impedir, como la Convencién
de Roma)” 1%

En cuanto a las facultades de orden patrimonial, ¢l WPPT

reconoce a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes las siguientes:

o

Articulo 6: Gozan del derecho de autorizar la radiodifusién y
comunicacién al publico y la fijacién de sus interpretaciones o
ejecuciones no fijadas. En la Convencién de Roma este derecho
se establecié como una facultad de impedir, mientras que en el
WPPT se reconoce como el derecho de autorizar o no.

Articulo 7: Gozan del derecho exclusivo de autorizar la
reproduccién directa o indirecta de sus interpretaciones o
ejecuciones por cualquier procedimiento o forma. Igual que en el
caso anterior, en la Convencién de Roma se reconocié el derecho
a impedir, mientras que en este tratado se contempla de forma
mids amplia en el sentido de autorizar o no la reproduccién, y
agrega: “por cualquier procedimiento”.

Articulo 8: Derecho de distribucién: en virtud de esta norma,
se reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes el “derecho de
autorizar la puesta a disposicion del piiblico del original y de los ejemplares
de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta
y otra transferencia de propiedad”. Es la primera vez que se reconoce
este derecho a los artistas intérpretes o e¢jecutantes.

166 Lipszyc, Delia, op. cit., nota 138, p. 225.
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Articulo 9: Derecho de alquiler: gozan del derecho exclusivo de
autorizar el alquiler comercial al pablico del original y los ejemplares
de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.

Articulo 10: Derecho de poner a disposicién: gozan del derecho
exclusivo de autorizar la puesta a disposicién del ptblico de sus
interpretaciones o ¢jecuciones fijadas en fonogramas. Este articulo
se refiere especificamente al entorno digital, en cuanto a la puesta
a disposiciéon de manera que el pablico pueda tener acceso a ellas
desde el lugar y en el momento en que lo elijan.

En cuanto a las facultades de orden patrimonial para los

productores de fonogramas, ¢l WPPT contempla las siguientes:

o

88

Articulo 11: Gozarin del derecho exclusivo de autorizar la
reproduccién directa o indirecta. Esta norma contempla el mismo
derecho reconocido a los artistas intérpretes o ejecutantes en
virtud del articulo 7.

Articulo 12: gozarin del derecho exclusivo de autorizar la puesta
a disposicién del publico del original y los ejemplares de sus
fonogramas. Esta norma es similar al articulo 8 comentado con
anterioridad.

Articulo 13: Gozardn del derecho exclusivo de autorizar el alquiler
comercial al pablico, de la misma manera que se contemplé para
los artistas intérpretes o ejecutantes en el articulo 9.

Articulo 14: Gozan del derecho exclusivo de autorizar la puesta
a disposicion del puablico de sus fonogramas. Nuevamente se
contempla aqui la puesta a disposicién en el entorno digital a
través de redes interactivas, de forma que el puiblico acceda a ellas
en el momento en que lo desce.

#* Derecho a remuneraciéon: Contemplado en el articulo 15,
segiin el cual tanto los artistas intérpretes o ¢jecutantes como
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los productores de fonogramas tienen derecho a percibir una
remuneracién equitativa y tnica por la utilizacién directa o
indirecta de los fonogramas con objeto de la radiodifusién de
los mismos o de su comunicacién al pablico por cualquier
otro medio.

Limitaciones y excepciones: Segin el articulo 16, las Partes
pueden extender a los titulares de derechos conexos los mismos
limites y excepciones que los que tengan contemplados en su
legislacién para los titulares del derecho de autor; siempre que
dichas limitaciones se sujeten a casos especiales, que no atenten la
explotacién normal ni causen perjuicio injustificado al titular del
derecho.

Duracién de la proteccion: El WPPT establece una proteccién
minima de cincuenta (50) afios, lo que constituye otro gran avance
respecto a la Convencién de Roma, que establecia una proteccién
de veinte (20) afos.

Medidas tecnolégicas de proteccion e informacion sobre la gestion de
derechos:

“Durante el trabajo preparatorio se reconocié que no bastaba con establecer
los derechos adecuados respecto de la utilizacién digital de las obras, en
particular la utilizacién en Internet. En ese entorno, no se pueden ejercer
eficazmente los derechos sin el apoyo de las medidas tecnoldgicas de
proteccién y la informacién sobre la gestion de derechos necesarias para
regular esa utilizacion mediante licencias y supervisarla. Se coincidié en
que la aplicacion de esas medidas e informacién debia ser incumbencia de
los titulares de derechos interesados, pero también en que se necesitaban
disposiciones juridicas adecuadas para proteger la utilizacion de tales

medidas e informacién” .’

167

Oficina Internacional de la OMPI, El Tiatado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el
Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas. Propiedad intelectual. Temas
relevantes en el escenario internacional, Guatemala, SIECA, 2000, p. 536.
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Los articulos 18 y 19 contienen estos aspectos y obligan a las
Partes contratantes a proporcionar la proteccién juridica adecuada y
los recursos efectivos contra la accién de eludir las medidas utilizadas
por los titulares de los derechos, asi como proporcionar recursos
efectivos contra cualquier persona que viole lo referente a la gestién
de derechos.

*  Formalidades: El articulo 20 libera de formalidad el goce y ejercicio
de los derechos previstos en el Tratado. La Convencién de Roma
contemplaba en su articulo 11 que si los Estados requerian del
cumplimiento de alguna formalidad para el ejercicio de los
derechos, estas se tendrian por satisfechas si los ejemplares del
fonograma contenfan el simbolo (P) acompanado del ano de la
primera publicacién.

*  Reservas: El articulo 21 del WPPT establece que no se permiten
reservas al tratado.




CAPITULO U
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.1. LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
A TRAVES DE LOS TRATADOS

Cuando se habla de propiedad industrial se estd haciendo
referencia a “una categoria especial de propiedad que comprende un conjunto
de derechos sobre bienes inmateriales de naturaleza industrial y comercial” .1

Segtin Allart, citado por Bendafia, estas concepciones del intelecto
que conforman la propiedad industrial:

“estarian comprendidas en dos grandes categorias: una que encierra las
manifestaciones intelectuales referentes a las ciencias puras y las artes; y otra,
las aplicables especialmente a la industria. Las concepciones de la segunda
categoria se subdividirian, a su vez, en tres clases: a) Las que crean signos
distintivos para identificacién de las mercaderias y de los negocios que las
expenden (marcas de comercio y nombres comerciales); b) las que crean
formas especiales para los productos, adorndndolos o mejorando su aspecto
(modelos y dibujos industriales); y ¢) las que crean o modifican productos
industriales o procedimientos para obtenerlos” '®
Aligual que sucedi6 con la materia de derecho de autor y derechos
conexos, la proteccién internacional de la propiedad industrial surge
como una respuesta ante la necesidad evidente de un instrumento

168 Bianchi Pérez, Paula, “Proteccién penal de la propiedad industrial”, Revista Anual
Propiedad Intelectual, Venezuela, 2001, p. 133.

169 Bendana Guerrero, Guy José, Curso de derecho de propiedad industrial, Nicaragua,
Hispamer, 1999, p. 25.
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juridico que a nivel internacional regulara la materia. En este caso el
pilar fundamental es el Convenio de Paris adoptado en 1883. Lo que
significa que al igual que en derecho de autor, para ubicar el origen de
la proteccién en esta materia es necesario remontarse en la historia a
mis de ciento veinte (120) anos atris.

La regla general, es que las leyes de cada Estado en materia
de propiedad industrial, son eminentemente territoriales, y en
consecuencia, si una persona desea proteger una marca, una invencion
o un modelo industrial, debe realizar el trimite correspondiente para
la inscripcién en cada oficina administrativa de cada uno de los Estados
en los que desea la proteccién. Sobre todo, tomando en cuenta el
hecho de que en esta materia, contrario a lo que sucede en derecho
de autor, el registro es constitutivo de derecho. Con la finalidad de
asegurar que los nacionales de cada Estado Parte pudieran obtener
proteccién en los demds Estados, es que se crea el Convenio de Parfs.

“La proteccién juridica de la propiedad industrial, tal y como se conoce en la
actualidad, esto es, como sistema juridico-privado de proteccion juridica de
ciertas creaciones del espiritu humano basado en la atribucién de un derecho
de exclusion, nace en el transito del siglo XVIII al siglo XIX, y se forma en
sus rasgos estructurales e institucionales bdsicos a lo largo del siglo XIX” .1

El Convenio de Parfs es el instrumento juridico internacional que
marca el inicio de este sistema de proteccién internacional en materia
de propiedad industrial.

“El objeto de un sistema integral de proteccion internacional de la propiedad
industrial no es solamente el impedir la indebida utilizacion de los distintivos
marcarios o el aprovechamiento ilicito de las patentes de invencion, sino que
también incluye la proteccion de las indicaciones geogrdficas, de los esquemas
de trazados de los circuitos integrados, de la informacion no divulgada, el

170 Massaguer, José, La propiedad industrial en el umbral del Siglo XXI, Venezuela, Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual, 1998, p. 21.
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control de prdcticas anti-competitividad en las licencias contractuales y la
represion de la competencia desleal. El efecto que se persigue con un sistema
de proteccion internacional consiste esencialmente en que los derechos de
propiedad industrial gocen de una proteccién automdtica proveniente de la
aplicacion del Derecho Internacional”.'"!

La idea primordial de la proteccién internacional es lograr que
esta materia sea protegida por lo menos en sus aspectos bdsicos en
cada Estado parte, que sea respetada por todos los habitantes de cada
Estado y que de esta forma se logre fomentar la actividad creativa y la
inversion.

5.2. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.2.1. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Este Convenio, que constituye el pilar fundamental del sistema
de proteccién internacional en materia de propiedad industrial, nace
hace mis de ciento veinte anos, como consecuencia de la necesidad
imperante de contar con un instrumento juridico adecuado que
brindara proteccién efectiva en esta materia.

En 1873 se hizo evidente la necesidad de proteccién juridica en
este dmbito, cuando los inventores no quisicron acudir a la Exposicién
Internacional celebrada en Viena a la que fueron invitados para que
expusieran sus creaciones. Ellos manifestaron en esa oportunidad su
temor a ser imitados posteriormente en Austria. En este ambiente
se celebré un Congreso de técnicos en agosto de 1873 que se ocupd
especificamente del tema de las patentes y entre las resoluciones
emitidas motivaba a los gobiernos a formar un ente internacional para
la proteccién de las invenciones. Posteriormente, en 1876 con motivo

171 Parra, Ovidio, “Sistema internacional de proteccién de la propiedad industrial”,
II Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Catedrdticos Universitarios,
Guatemala, 2000, p. 2.
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de la Exposicién Internacional de Parfs, se organizé un Congreso
Internacional de Propiedad Industrial, cuya temdtica era mas amplia
que el Congreso anterior, puesto que ademds de las patentes se
incluyeron, entre otros, temas relativos a marcas, nombres comerciales,
modelos y dibujos industriales. Ante la intencién inicial de unificar las
legislaciones internas de cada Estado, se evidencié la poca viabilidad
de la solucién, por lo que se plante como opcidn la elaboraciéon de un
proyecto de Unidn para la proteccién de la Propiedad Industrial que
contenia el minimo de unificacién legislativa.'”

Ese proyecto dio nacimiento al Convenio de Parfs para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, que se firmé en 1883 y que
fue firmado en ese momento por once paises que se constituyeron en
fundadores de la Unién: Bélgica, Brasil, Espafa, Francia, Guatemala,
Italia, Holanda, El Salvador, Portugal, Serbia y Suiza, incorporindose
al ano siguiente Inglaterra, Tuinez y Ecuador. Posteriormente, El
Salvador y Guatemala denunciaron la Convencién en 1886 y 1894
respectivamente.'”

Desde entonces, el ntimero de Estados Miembros ha ido
aumentando considerablemente y en la actualidad dicho Convenio
cuenta ya con 172 Estados.

El Convenio, concluido en 1883, fue completado por un Protocolo
Interpretativo en Madrid —1891—, ha sido revisado en Bruselas —1900—,
Washington —1911-, La Haya -1925—, Londres —1934—, Lisboa —1958—
y Estocolmo —-1967-y fue enmendado en 1979.'"

“El objetivo que persiguen la Unién de Paris y la OMPI —que constituye la
Secretaria de la Unidn— consiste en reforzar la cooperacion de las naciones
soberanas en materia de propiedad industrial. Se trata de que esa proteccion
sea adecuada, fdcil de conseguir y, una vez lograda, respetada de manera

172 Bendana Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 381.
173 Ibidem, p. 382.
174 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 106, p. 14.
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efectiva. La proteccion de la propiedad industrial no constituye un fin por si

misma: es un medio de fomentar la actividad creativa, la industrializacién,

las inversiones y las actividades comerciales honradas” '™

5.2.1.1. Estructura del Convenio

Constitucién de la Unién y dmbito de la propiedad industrial:
articulo 1 del Convenio en el que establece que los paises a los
que se aplica el Convenio se constituyen en Unién. Asimismo,
indica cudl es el objeto de proteccién de la propiedad industrial y
alli incluye las patentes de invencién, los modelos de utilidad, los
dibujos y modelos industriales, las marcas de fibrica o de comercio,
las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, asi como la represién
de la competencia desleal.

Normas sustantivas: del articulo 2 al 12 que se refieren a los
principios y los criterios minimos de proteccién en cada uno de
los dmbitos de la materia protegida por el Convenio.

Normas administrativas: del articulo 13 al 16, que se refieren a
todo lo relativo al establecimiento de la Unién Internacional.

Clausulas finales y disposiciones transitorias: del articulo 17 al
30, que regulan lo relacionado con el proceso de modificacién
y revisién del Convenio, asi como la ratificacién o adhesién al
mismo y la denuncia.

5.2.1.2. Principios bdsicos

Principio del trato nacional: Contemplado en el articulo 2 del
Convenio, segtin el cual los nacionales de cada Estado gozan
de las ventajas que las leyes internas de cada pais otorguen a
sus nacionales en materia de propiedad industrial, todo ello, sin

175 Ibidem, p. 13.
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perjuicio de los derechos previstos especialmente por el Convenio.
El efecto de este principio se extiende, segin el articulo 3, a los
nacionales de paises ajenos a la Unién, que tengan su domicilio
o establecimiento industrial o comercial en algtn paifs que sf es
miembro de la Unién.

*  Principio de independencia: Segtn el cual cada registro de patente
o marca que se realice en un pafs de la Unidn, es independiente
de la inscripcién realizada en otro pafs en relacién a esa misma
marca o patente.!”°

* La proteccion de la_ marca tal cual: Contemplada en el articulo
6 quinquies, segtn el cual quien tenga una marca registrada en
un pais de la Unidn, puede solicitar que la misma sea inscrita
exactamente igual en alguno de los otros paises. Unicamente
puede negarse el registro en casos de que la inscripcién que se
esta solicitando afecte derechos adquiridos por terceros; o cuando
la marca no sea lo suficientemente distintiva, o sea contraria a la
moral o al orden ptblico.

Segiin explica el doctor Bendafa, este principio ha originado
opiniones muy diversas y resoluciones judiciales opuestas, pues
mientras algunos autores lo interpretan en el sentido de que la marca
puede inscribirse para los mismos productos y exactamente igual a
como fue registrada en el pais de origen (lo que conlleva el requisito
obligatorio de que efectivamente haya un depdsito previo en el pais de
origen), otros consideran que aun cuando no exista ese registro previo,
igual puede solicitarse la inscripcién en otro pais de la Unién.'””

*  Derecho de prioridad: Contenido en el articulo 4, segtn el cual,
quien haya efectuado un registro de una patente de invencion,
modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial o de marca en

176 Articulos 4 bis y 6 (3).
177 Bendana Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 405.
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el pais de origen, goza de un plazo de doce (12) meses (para
invenciones y modelos de utilidad) y de seis (6) meses (para
marcas y dibujos y modelos industriales) para efectuar el depdsito
de la misma en algtin otro pafs miembro de la Unién.

5.2.1.3. Principales disposiciones del Convenio

* En materia de patentes: Se reconoce el derecho que tiene el
inventor de ser mencionado como tal en la patente, lo que
en doctrina se le conoce como el derecho moral del inventor.'™
Adicionalmente, se establece que el hecho de que la venta de un
invento esté restringida segtn la legislacién nacional, no implica
la denegatoria para el otorgamiento de la patente. Se contempla
ademds, que cada pais debe incluir en su legislacién la concesién
de licencias obligatorias para prevenir los abusos que puedan
resultar del ¢jercicio del derecho exclusivo concedido. En ese
sentido, solo puede concederse licencia no voluntaria por la
falta de explotacién de la invencién, después de transcurridos
cuatro (4) anos contados a partir del depdsito de la solicitud
de patente; siempre que el titular no justifique su inaccién con
causas legitimas. Se contempla también aqui, el plazo de gracia de
seis (6) meses para el pago de las tasas previstas para mantener el
derecho adquirido.

* En ateria de marcas: Este convenio reconoce en su articulo
6 bis, la proteccion de las marcas notorias. Por otra parte, se
establece que si en un pafs la falta de uso de una marca registrada
es causal para la anulacién del registro, esta no podrad declararse
antes de transcurridos cinco (5) afos de la inscripcién de la marca
y siempre que no se justifique la inaccidén por parte del titular.
Se contempla ademis la proteccién a las marcas de servicio y las
colectivas. Adicionalmente se incluye la prohibicién de proteger
como marcas aquellas que estén constituidas por emblemas

178 Articulo 4 ter.
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de Estados, signos oficiales y emblemas de organizaciones
intergubernamentales.'”

En materia de nombre comercial: Se establece en el articulo 8 la
obligacién de proteger el nombre comercial sin necesidad de
registro alguno.

En materia de dibujos y mmodelos industriales: Se establece la
obligacién de que los mismos sean protegidos en todos los Estados
contratantes.

En _materia de indicaciones de procedencia: Sc ecstablece la
obligacién para los Estados de adoptar las medidas pertinentes a
efecto de evitar la utilizacién directa o indirecta de indicaciones
falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad
del productor, fabricante o comerciante.

En materia de competencia desleal: Segtin el articulo 10 bis los paises
de la Unién tienen la obligacién de asegurar una proteccion eficaz
contra la competencia desleal, definiendo el acto de competencia
desleal como “fodo acto contrario a los usos honestos en materia industrial
o comercial”.

Recursos legales: De conformidad con el articulo 10 ter los
paises se obligan a asegurar a los titulares de derechos de
propiedad industrial los recursos legales apropiados para reprimir
eficazmente los actos relativos a la importacién de productos que
utilizan ilicitamente marcas o nombres comerciales protegidos,
las indicaciones falsas de procedencia de los productos y la
competencia desleal.

Servicios nacionales especiales: Se establece la obligacién de crear
oficinas especializadas en materia de propiedad industrial en
cada uno de los paises miembros con el objeto de comunicar al

179 Articulos: del 6 ter al 7 bis.
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publico las patentes, modelos de utilidad, los dibujos y modelos
industriales y las marcas de fibrica o de comercio.

*  Reservas: El Convenio permite que los paises de la Unién declaren
al momento de ratificar o adherirse a dicho instrumento, que no
aplicard los articulos 1 al 12 o que no aplicard los articulos 13 al 17.

5.2.2. Arreglo de Madrid Relativo a la Represion de las Indicaciones
de Procedencia Falsas o Engafiosas en los Productos

Al mismo tiempo que se iniciaron las discusiones para la revisién
del Convenio de Paris en la Conferencia de Madrid de 1890 a 1891,
se crearon dos uniones, una para el registro internacional de marcas
y la otra para la represién de las falsas indicaciones de procedencia.
Esto se debid a que al darse cuenta la Unién de Paris que no lograba
alcanzar la unanimidad entre sus miembros sobre algunas cuestiones
importantes, considerd adecuado recurrir a uniones especiales dentro
de la general, con vistas a lograr la tan deseada unificacién de los paises
miembros de la Unién.'®

El Arreglo fue adoptado inicialmente por Brasil, Espana, Francia,
Inglaterra, Guatemala, Noruega, Portugal, Sueciay Suiza. Actualmente
son parte del mismo 35 Estados.

Este Arreglo fue concertado en 1891, y ha sido revisado en
Washington —1911—, en La Haya -1925—, en Londres —1934— y en
Lisboa —1958-y se adopt6 un Acta Adicional en Estocolmo —1967—.

5.2.2.1. Estructura del Arreglo

* Disposiciones sustantivas: que abarcan del articulo 1 al 4, en las
que se establece la obligacién de los Estados de embargar todos
aquellos productos que han sido importados y que lleven una
indicacién falsa o engafiosa. De no estar permitido el embargo

180 Bendana Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 384.
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en la legislaciéon nacional, deberd prohibirse la importacién de
dichos productos. Dicho embargo debera realizarse por la oficina
de aduana correspondiente.

Disposiciones finales: articulo 5, segin el cual el Arreglo estd
abierto a los paises que conforman la Unién de Paris. Y el articulo
6 que se refiere a la ratificacion y entrada en vigencia del Arreglo.

El Arreglo no prevé la constitucién de una Unidn, ni el

establecimiento de ningtin érgano rector ni presupuesto. Bisicamente

se trata de un arreglo particular en los términos del articulo 19 del
Convenio de Parfs.

5.2.2.2. Principales disposiciones

Objetivo del Arreglo: El objetivo principal del Arreglo es evitar
la induccién a error en el publico consumidor y en la sociedad
en general, respecto a la indicacién falsa de procedencia de un
producto.

Embargo de los productos: Este instrumento ordena que se
embarguen todos los productos que contengan una indicacién
falsa o engafiosa respecto de su procedencia,’®! contemplando
para ello varias situaciones y momentos en que puede hacerse
efectivo el embargo, como son:

*  Si los productos llevan una indicacién falsa o engafiosa en
virtud de la cual resultan indicados directa o indirectamente,
como pais o lugar de origen alguno de los paises a los que se
aplica el Arreglo, o un lugar situado en alguno de cllos, se
deben embargar al momento de la importacién.

#*  El embargo también se debe efectuar en aquellos paises en
donde se colocé la indicacién de procedencia falsa o engafosa;
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o en el pafs donde fue introducido el producto que tiene la
procedencia falsa o engafnosa.

#* Si la legislacién interna de un pafs no permite que se
embarguen los productos en el momento de la importacién,
entonces deberd prohibirse la importacién de los mismos.

*  Side conformidad con la legislacién de un pais no se puede
embargar los productos al momento de su importacién, ni

prohibir la importacién de los mismos, los paises miembros
deben:

a)

b)

)

d)

Adecuar su legislacién para que sea posible la aplicacién

de dicha medida.

Mientras logran adecuar su legislacién interna, deben
ejercer las acciones y aplicar las sanciones que su ley
nacional les permita. Si dicha legislacién no cuenta con
una norma especifica que sancione este tipo de actividad,
el Estado deberd aplicar supletoriamente las sanciones
que prevea su legislacion respecto a las leyes sobre marcas
o nombres comerciales.

El embargo se debe efectuar a través de la Administracién
de Aduanas y se notificard inmediatamente al interesado
para que regularice la situacién legal de sus mercaderias.

La obligacién de embargo de dichos productos no es
aplicable a las mercaderfas que estdn en transito.

Obligacién de los Estados: Los paises miembros de este

instrumento quedan obligados a prohibir el empleo en la venta,
en la exposicién o en la oferta de productos, de todas aquellas
indicaciones que tengan caricter de publicidad y que sean
susceptibles de equivocar al publico sobre la procedencia de los
productos, ya sea que los hagan figurar en insignias, anuncios,
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facturas, tarjetas relativas a vinos, cartas o papeles de comercio o
sobre cualquier otra clase de comunicacién comercial '

Adicionalmente, incluso cuando este Arreglo le concede Ila
facultad a los tribunales de cada pais para que decidan cuiles son
las denominaciones que, en razén de su cardcter genérico, quedan
excluidas de la proteccién del mismo; si les obliga a mantener la
proteccién para las denominaciones regionales de procedencia de los
productos vinicolas.'®

5.2.3. Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas

Este Arreglo, que también fue adoptado en la Conferencia de
Madrid llevada a cabo entre 1890 y 1891 para la revisién del Convenio
de Paris, fue adoptado inicialmente por nueve Estados: Bélgica,
Francia, Espana, Guatemala, Italia, Holanda, Portugal, Suiza y Ttnez.
Actualmente forman parte del Arreglo 56 paises. Al igual que el anterior,
este Arreglo estd abierto a los Estados Parte del Convenio de Parfs.

El Arreglo, que fue concertado en 1891, fue luego revisado en
Bruselas —1900—, Washington -1911-, La Haya —-1925-, Londres
—1934—, Niza —1957-y Estocolmo —1967—, y fue modificado en 1979.

5.2.3.1. Estructura del Arreglo

* Establecimiento de la Unién: articulo 1, los paises constituyen
una Unién particular.

*  Definicién de pais de origen y asimilacién a nacionales: articulos
1y2.

* Normas sustantivas: articulos 3 al 9 que contemplan todo lo
relacionado al procedimiento de registro internacional de marcas.

182 Articulo 3.
183 Articulo 4 del Arreglo.
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* Disposiciones administrativas: articulo 10 al 12 que se refieren al
establecimiento de la Unién particular.

e  Clausulas finales y disposiciones transitorias: articulo 13 al 18.
5.2.3.2. Principales disposiciones del Arreglo

*  Obtencidon de la proteccion: De conformidad con este instrumento
los nacionales de cada uno de los paises contratantes pueden
obtener la proteccién de sus marcas, aplicables a los productos
o servicios, registradas en el pais de origen, mediante el depésito
de dichas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual (de la OMPI).

Para ese efecto se considera como pais de origen:'®

a) Aquel pafs de la Unién donde el depositante tenga un
establecimiento industrial o comercial efectivo y real; o

b) El pais miembro de la Unién donde el depositante tenga su
domicilio; o

c) El pais de su nacionalidad, siempre que dicho pais sea
miembro de la Unién; o

d) A los nacionales de los paises que no son miembros de la
Unién, cuando aquellos estén domiciliados o tengan un
establecimiento industrial o comercial efectivo y real en
alguno de los paises que si son miembros.

»  Tidmite para obtener el registro internacional: Para que un nacional
pueda obtener el registro internacional de su marca debe seguir el
procedimiento correspondiente, que puede resumirse asi:

184 Segtn lo establecido en los articulos 1y 2 del Arreglo.
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Presentar una solicitud de registro internacional ante la Oficina
Administrativa de su pais de origen. La Oficina Administrativa
certifica que las indicaciones que figuran en la solicitud
corresponden a las del registro nacional, incluyendo la fecha y
ntmero del depésitoy del registro de lamarca en el pais de origen,
y la fecha en que se esta solicitando el registro internacional.

El depositante debe indicar en su solicitud cudles son
los productos o servicios para los que estd reivindicando
la proteccién de la marca, incluyendo la clase o clases
correspondientes (segin el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificacién Internacional de los Productos y Servicios para el
Registro de Marcas). La clasificacién hecha por el depositante
es verificada por la Oficina Internacional en acuerdo con la
Oficina Administrativa, y si hay desacuerdo entre ambas,
prevalece el criterio de la Oficina Internacional. Si el
depositante omite esa informacién, la Oficina Administrativa
debe clasificar los productos o servicios. Si el depositante
reivindica el color como un elemento distintivo de su marca,
tiene la obligacién de declararlo acompanando a su solicitud
una nota que indique el color o la combinacién de colores
reivindicados, y anexar ejemplares en color de dicha marca.

La Oficina Internacional procede a hacer el registro, haciendo
constar en la inscripcién la fecha de solicitud de registro
internacional en el pais de origen (si la solicitud fue recibida
en la Oficina Internacional dentro de los dos meses siguientes
a la fecha en que el depositante la present6 en la Oficina
Administrativa); o la fecha en que recibi6 la solicitud.

La Oficina Internacional procede a notificar el registro a las
Oficinas Administrativas que estén interesadas.

Las marcas registradas son publicadas en una hoja periddica
editada por la Oficina Internacional.
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* Limitacion y extension territorial: El Arreglo establece que los
paises contratantes tienen la facultad de disponer que la protecciéon
resultante del registro internacional solo seri aplicable en ese pais
cuando el titular de la marca lo haya solicitado expresamente en
su solicitud. Para hacer valer esta concesién, los paises que asi lo
decidan, deben notificar al Director General de la OMPI, y la
misma surtird efectos seis (6) meses después de la fecha en que el
Director General se lo comunique a los otros paises.'®

Si el titular de una marca desea que la proteccién del registro
internacional se extienda a ese pais que hizo valer su derecho de
limitacién territorial, debe hacer una mencién especial en su solicitud.

*  Efectos del registro internacional: El registro internacional de
una marca produce como efecto que la misma sea protegida en
todos los paises contratantes, como si la solicitud de protecciéon
se hubiera hecho en cada uno de ellos de forma individual.
Ademis de esto, las marcas que han sido objeto de un registro
internacional gozan del derecho de prioridad que reconoce el
Convenio de Paris en su articulo 4, pero sin que estén obligados a
cumplir las formalidades que contempla el mismo en la literal D.

Por otra parte, cuando una marca que ya fue depositada en
uno o varios paises contratantes es luego depositada en la Oficina
Internacional a nombre del mismo titular, esto produce como efecto
que el registro internacional sustituya los otros registros nacionales
hechos con anterioridad.

*  Denegacién de inscripcion de una marca: Cuando la legislacién
interna de los pafses miembros se los permita, las Oficina
Administrativas a las que la Oficina Internacional les notifique el
registro de una marca o la peticién de extensién territorial hecha
por el depositante, pueden negarse a conceder la proteccién a esa

185 Articulo 3 bis.
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marca. Sin embargo, la denegacién para la inscripcién de una
marca solamente puede hacerse bajo los pardmetros establecidos
en el Convenio de Paris para el registro nacional de una marca.'®

Las Oficinas Administrativas no pueden negar la proteccién
aduciendo que la legislacién interna de sus paises no autoriza el
registro mas que en un ndmero limitado de clases o para un ndmero
limitado de productos o servicios.'¥’

Cuando una Oficina Administrativa quiera hacer uso de la
facultad de negar la proteccién a una marca, debe notificarlo a la
Oficina Internacional dentro del plazo fijado en su ley interna o
dentro de un ano contado a partir del registro internacional o de
la solicitud de extension territorial, indicando los motivos en que
se fundamenta su negativa. La Oficina Internacional notificard a la
Oficina Administrativa del pafs de origen y al titular de la marca,
entregindoles uno de los ejemplares de la declaracién de negativa. El
interesado para oponerse a esa negativa puede recurrir a los mismos
recursos que si la marca hubiera sido depositada directamente por él
en el pais donde la proteccién es denegada.'®

La anulacién de una marca internacional no puede ser decidida
por una Oficina Administrativa sin que al titular de la marca se le haya
dado la oportunidad de hacer valer sus derechos en tiempo til."®

* Plazo de proteccion: La duracion de la proteccion concedida al
titular de una marca que ha sido inscrita en el registro internacional
es de veinte (20) afios, con posibilidad de renovar la misma.

Sin embargo, si una marca deja de tener proteccién legal en el
pais de origen, ya sea de forma parcial o total, y sin importar si es
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consecuencia de caducidad, renuncia, decisién de rechazo por parte
de la Oficina Administrativa, revocacion, cancelacién o invalidacion,
durante los primeros cinco anos contados a partir del registro
internacional; el titular de la misma ya no podra invocar la proteccién
del registro internacional.

Silamarca es cancelada voluntariamente, la Oficina Administrativa
pediri la cancelacién en la Oficina Internacional.

El registro de una marca es susceptible de ser renovado
indefinidamente por periodos de veinte (20) afios, siempre y cuando
se cumpla con realizar los pagos de las tasas correspondientes. Debe
tenerse presente que la renovacién no puede entraflar ninguna
modificacién respecto del registro original. Para los efectos de la
renovacion, la Oficina Internacional recordari al titular de la marca,
seis (6) meses antes de que expire el plazo de proteccién, la fecha en
que vence el mismo. Ademds se concederd un plazo de gracia de seis
(6) meses para la renovacién del registro internacional, para lo cual
deberd pagar una sobretasa.

*  Camnbios en los registros por renuncia, cancelacion o transmnision
de la marca: El titular del registro internacional puede renunciar
en cualquier momento a la proteccién en uno o varios paises
contratantes por medio de una declaracién enviada a la Oficina
Administrativa de su pafs, la que deberd, a su vez, comunicirsela a la
Oficina Internacional para que se la notifique a los paises interesados.

De igual forma, la Oficina Administrativa del pafs de origen,
debe notificar a la Oficina Internacional todas las anulaciones,
cancelaciones, renuncias, transmisiones y otros cambios introducidos
en la inscripcién de la marca en el registro nacional, cuando estos
cambios también afecten el registro internacional.

Ahora bien, en el caso de que una marca, que estd inscrita en
el registro internacional, es transmitida a una persona que tiene su
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domicilio en un pafs contratante diferente del pafs del titular de la
marca, esta transmision se debe notificar a la Oficina Administrativa
del pais del adquirente de la marca. No puede registrarse ninguna
transmisién de marca que se haga a favor de persona que no esté
facultada para depositar una marca en el registro internacional.

Silatransmisién no pudierainscribirse en el registro internacional,
la Oficina Administrativa del pais del antiguo titular de la marca tiene
derecho de pedir a la Oficina Internacional que cancele la marca en
su registro.

*  Tasas para la inscripcion en los registros: El Arreglo dispone, en su
articulo 8, que las Oficinas Administrativas tienen derecho de fijar
a su discrecién una tasa nacional que debera pagar el titular de la
marca para su inscripcién o renovacion.

Ademis, el registro internacional de la marca también estd sujeto
al pago previo de una tasa que comprende:

#  Una tasa basica;

#* Una tasa suplementaria, que deberd pagar el titular de una
marca que desee inscribir la misma en mais de tres clases,
debiendo pagar por cada una de las clases adicionales en que
la desea proteger; v,

#  Un complemento de tasa que debe pagarse para las peticiones
de extensién territorial.

Cuando la tasa suplementaria no se paga dentro del plazo establecido
se considera abandonada la solicitud de registro internacional.
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5.2.4. Arreglo de La Haya Relativo al Depésito Internacional
de Dibujos y Modelos Industriales

El objetivo principal de este Arreglo es que los Estados miembros
de la Unién puedan asegurar en todos los demds paises contratantes
la proteccién de sus dibujos o modelos industriales, por medio de
un depésito internacional en la Oficina Internacional de la Propiedad
Industrial en Berna.

Este Arreglo fue concluido en 1925 y se revisé en Londres en
1934 y en La Haya en 1960. Fue completado por un Acta Adicional
firmada en Ménaco en 1961, por un Acta Complementaria firmada en
Estocolmo en 1967 y por un Protocolo firmado en Ginebra en 1975.
El Acta Complementaria fue enmendada en 1979. El Arreglo estd
abierto a todos los Estados parte del Convenio de Parfs. Actualmente
forman parte del mismo 48 Estados.

El 2 de julio de 1999 una Conferencia Diplomitica reunida en
Ginebra adopt6 una nueva Acta del Arreglo de La Haya, asi como su
reglamento.

5.2.4.1. Estructura del Arreglo

* Disposiciones sustantivas: articulos 1 al 7 del Acta de 1934; y los
articulos 1 al 12 del Acta de 1960.

* Disposiciones administrativas: que abarca de los articulos 8 al 19
del Acta de 1934; y los articulos 13 al 22 del Acta de 1960.

* Disposiciones finales: articulos 20 al 23 del Acta de 1934; y del 23
al 33 del Acta de 1960.

5.2.4.2. Principales disposiciones del Acta de 1934 y de 1960

*  Constitucion de Unién: de conformidad con el articulo 1 del Acta
de 1960 los paises contratantes se constituyen en Unién particular.
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Solo pueden ser parte de esta Unién quienes sean miembros de la
Unién de Paris.

Tirato nacional: Segtin se establece en el articulo 2 del Acta de
1960, los nacionales de cada Estado o domiciliados en territorio de
algtin Estado miembro o que tengan su establecimiento industrial
o comercial en territorio de un Estado miembro de la Unidn,
pueden depositar dibujos y modelos en la Oficina Internacional.

Deposito internacional de dibujos y modelos industriales: De
conformidad con el articulo 1 del Acta de 1934, los nacionales
de cada Estado de la Unién podrin asegurar en todos los demds
paises contratantes la proteccién de sus dibujos y modelos
industriales, por medio de un depésito internacional en la Oficina
Internacional de la Propiedad Industrial de Berna. Este depdsito
comprenderd los dibujos y modelos, sea bajo la forma del
producto industrial al que estin destinados, sea bajo la forma de
un dibujo, de una fotogratia o de cualquiera otra representacién
grifica suficiente. Los paises contratantes acuerdan no exigir que
los dibujos o modelos objeto de un depésito internacional vayan
acompanados de descripcién obligatoria. Ademds no podrin
cancelarlos por falta de explotacién ni por introduccién de objetos
iguales a los protegidos.

Duracion de la proteccion: Segiin se establece en el articulo 7 del
Acta de 1934, la duracién de la proteccién internacional serd de
quince (15) anos contados a partir del depdsito en la Oficina
Internacional.

Tasas: Se establece la obligacién de pagar las tasas por el depésito
internacional y sus prorrogas, segin el articulo 15 del Acta de 1934.

Proteccion minima: A tenor de lo establecido en el articulo 21 del
Acta de 1934, las disposiciones del Arreglo solamente entrafian un
minimo de proteccién y por tanto no impiden que se reivindique
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la aplicacién de disposiciones mdis amplias que estén contenidas
en la legislacion interna de un pafs contratante. De igual manera,
deja a salvo la posibilidad de la superposicién de regimenes de
proteccién a través de la aplicacién del Convenio de Berna en
lo que se refiere a obras artisticas y obras de arte aplicadas a la
industria.

5.2.4.3. El Acta de 1999

Esta Acta tiene dos propdsitos:

Extender el sistema de La Haya a nuevos miembros. Para ello, el
Acta de Ginebra ha introducido en el sistema de La Haya cierto
ntmero de elementos bisicos destinados a permitir o facilitar
la adhesién de Estados cuya legislacién prevé un examen de
novedad.

Mantener la simplicidad fundamental del Sistema de La Haya y
hacerlo mis atractivo para los solicitantes.

Este instrumento también permite establecer una conexién entre

el sistema de registro internacional y los sistemas regionales como
el futuro sistema de dibujos y modelos de la Comunidad Europea o
el Sistema de la Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual,

previniendo que las organizaciones intergubernamentales puedan
pasar a ser parte en el Acta.

Segtin se explica en la pigina web la OMPI, entre las innovaciones

que introduce esta Acta se pueden mencionar las siguientes:

a)

Se modifica el titulo del Arreglo de La Haya, siendo ahora “Arreglo
de La Haya relativo al registro de dibujos y modelos industriales”.

b) Yano se exige, como en el Arreglo original, que el Estado que desee

ser parte de este instrumento sea miembro de la Unién de Parfs;
ahora basta con que sea miembro de la OMPI. Ademds contempla
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la posibilidad de que una organizacién intergubernamental sea
parte del Acta.

¢) La solicitud internacional podrd ser presentada directamente
en la Oficina Internacional, o por medio de la Oficina de la
Parte contratante (que es el Estado donde tiene su domicilio
el solicitante). Sin embargo, las partes pueden prohibir la via
indirecta. No les estard permitido imponer la via indirecta.

d) En cuanto al contenido de la solicitud internacional, el Acta de
Ginebra distingue entre un contenido obligatorio, elementos
obligatorios adicionales y elementos facultativos.

El contenido obligatorio corresponde a las indicaciones que
deberdn figurar en toda solicitud internacional o que acompafarin a la
misma (datos del solicitante, reproduccién de los dibujos o modelos,
indicacién del producto que constituye el dibujo o modelo, etc.).

Los elementos obligatorios adicionales deberdn figurar en una
solicitud internacional cuando hayan sido designadas una o varias
partes contratantes determinadas. Se trata de elementos adicionales que
podrin ser notificados por una parte contratante cuya Oficina acttie
como Oficina de Examen de Novedad. Estos elementos pueden ser:
indicaciones relativas a la identidad del creador; una descripcién breve
de la reproduccién o de las caracteristicas predominantes de los dibujos
o modelos industriales objeto de la solicitud, y una reivindicacién.

Entre los elementos facultativos que pueden ser suministrados
por el solicitante estin: una declaracién en la que se reivindique la
propiedad de una solicitud anterior o una declaracién en la que se
indique la informacién que posee el solicitante que sea fundamental
para establecer que el dibujo o el modelo industrial de que se trata
satisface las condiciones exigidas para la proteccién. La ausencia
de estos elementos facultativos no constituye la irregularidad de la
solicitud internacional.
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La proteccién otorgada por el registro internacional, de
conformidad con el Acta de Ginebra, tendri validez por un periodo
inicial de cinco (5) afnos, contados a partir de la fecha del registro
internacional y se podrd renovar por dos periodos adicionales de
cinco (5) anos, antes del vencimiento de cada uno de esos periodos. A
condicién de que el registro sea renovado, la duracién minima de la
proteccién serd, en cada una de las Partes contratantes designadas, de
quince (15) anos contados a partir de la fecha del registro internacional.

Cuando la legislaciéon de una Parte contratante establezca una
duracién de la proteccién superior a quince (15) afios para los dibujos
y modelos presentados en virtud de la legislacién nacional, el registro
internacional podri renovarse en relacién con esa Parte contratante,
por periodos adicionales de cinco (5) afios hasta el vencimiento de
la duracién total de la proteccién prevista por la legislacién nacional.

5.2.5. Arreglo de Niza para la Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios

Segiin comenta el doctor Bendana, desde antes de la creacién
de la Unién de Paris ya existia el problema de que cada pais tenia
una clasificacién diferente de productos, lo que hacfa sumamente
dificil la proteccién internacional de las marcas. Por esta razén, desde
1886 se propuso ¢l establecimiento de una clasificacién uniforme de
marcas, sin embargo, la misma no fue aprobada. Varias propuestas se
plantearon en los afios siguientes sin que ninguna prosperara. Por tal
razén se convocd a una reunién de expertos para la elaboraciéon de
una clasificacién uniforme, quienes se reunieron en 1926 y luego de
posponer las sesiones, se reunieron nuevamente en 1929, fecha en la
que adoptaron un proyecto de clasificacién que contenia treintay cuatro
clases. Este proyecto fue sometido a una Conferencia Diplomaitica
especial que tuvo lugar en Niza en 1957 y fue adoptado como un
arreglo independiente concerniente a la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para los propésitos del Registro de Marcas. Se
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cred entonces una Unidn especial dentro del marco de la Unién de
Parfs.!'”

El Arreglo que fue concertado en 1957, se revisé en Estocolmo
—-1967-y en Ginebra —1977-y fue modificado en 1979. Actualmente
son parte de este Arreglo 82 Estados. A la fecha este Arreglo contiene
cuarenta y cinco (45) clases, de las cuales las primeras treinta y cuatro
(34) corresponden a productos y las restantes a servicios. Las listas
de productos y servicios detallados contienen mds de 10,000 partidas,
que son modificadas y complementadas cada cierto tiempo por un
Comité de Expertos.

5.2.5.1. Estructura del Arreglo
e Constitucién de Unién Especial: contemplada en el articulo 1.
e Disposicién sustantiva: articulo 2.
* Disposiciones administrativas: articulos 3 al 7.
* Disposiciones finales: del articulo 8 al 14.
5.2.5.2. Principales disposiciones

*  Constitucion de la Unién: Segtin la cual los paises a los que se
aplica el Arreglo se constituyen en Unién Especial y adoptan
la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas, que comprende la lista de clases con sus notas
explicativas y la lista alfabética de productos y servicios.'"!

-

*  Ambito juridico: Se establece que el dmbito juridico serd el que
cada pafs atribuya a la clasificacién y que la misma no obliga a los
paises en lo relativo a la apreciacién del alcance de la proteccién
de la marca ni en cuanto al reconocimiento de marcas de servicio.

190 Bendana Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 431.
191 Articulo 1.
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Pudiendo cada pais aplicar dicha clasificacién como sistema
principal o auxiliar.'”

*  Comité de Expertos: Se establece el Comité de Expertos
representado por cada uno de los paises de la Unién Especial, el
que se encargari de decidir los cambios que deban introducirse a
la clasificacién.'”

5.2.6. Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccién de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Este Arreglo fue adoptado en octubre de 1958, revisado en
Estocolmo —1967— y modificado en 1979. Estd abierto a los Estados
parte en el Convenio de Paris. Ademds este Arreglo cuenta con su
Reglamento. A la fecha forman parte del Arreglo 26 paises.

La finalidad del Arreglo consiste en dar proteccién a las
denominaciones de origen, o sea, la:

“denominacion geogrdfica de un pais, de una region o de una localidad
que sirva para designar un producto originario del mismos y cuya calidad

o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogrdfico,

comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.'**

El Reglamento bdsicamente establece el procedimiento para la
obtencién del registro internacional de las denominaciones de origen.

5.2.6.1. Estructura del Arreglo
*  Constituciéon de una Unidn: articulo 1 (1).
e Compromiso de los paises: contenido en el articulo 1 (2).

* Disposiciones sustantivas: contenidas en los articulos 2, 3 y 6.

192 Articulo 2.
193 Articulo 3.
194 Articulo 2.
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e Disposiciones administrativas: que abarcan del articulo 9 al 17.
e  Cldusula transitoria: articulo 18.
5.2.6.2. Principales disposiciones

e Constitucion de Unién particular: De conformidad con el articulo
1 (1), los paises se constituyen en Unién particular dentro del
marco de la Unién de Paris.

*  Compromiso adquirido: Segun el cual los paises se comprometen
a proteger en sus respectivos territorios las denominaciones de
origen de los productos de otros paises de la Unién particular,
reconocidas y protegidas como tales en el pafs de origen y
registradas en la Oficina Internacional de la OMPL

*  Cldusula de salvaguardia: Contenida en el articulo 4, segtn el cual:

“Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la
proteccién ya existente a favor de las denominaciones de origen en cada
uno de los paises de la Union particular, en virtud de otros instrumentos
internacionales, tales como el Convenio de Paris [ ...] y el Arreglo de Madrid”.

*  Registro internacional: Segun el articulo 5 del Arreglo, el registro
de las denominaciones de origen debe realizarse en la Oficina
Internacional a peticién de las Administraciones de los paises
de la Unién Particular, a nombre de los titulares del derecho
de usar dichas denominaciones segin la legislacién nacional.
De conformidad con esta disposicion, es requisito previo que la
denominacién de origen esté ya protegida en el territorio nacional
del pais de la Unién que, a través de la oficina administrativa
competente, solicitard el registro internacional.

*  Denominaciones genéricas: De acuerdo con el articulo 6, una
denominacién que ha sido admitida para su proteccién en un pais
de la Unién particular segiin el articulo 5, no puede considerarse
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que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre
protegida como denominacién de origen en el pais de origen de la
misma.

*  Duracién del registro: El registro de la denominacién de origen,
que se efecttie en la Oficina Internacional de conformidad con
el articulo 5 del Arreglo, asegura la proteccién de la misma sin
renovacion.

*  Acciones legales: De conformidad con el articulo 8 las acciones
necesarias para asegurar la proteccién de las denominaciones
de origen pueden ser ejercitadas en cada pais de la Unién
particular, segtin lo establecido en la legislacién: a instancia de la
Administracién competente o a peticién del Ministerio Piblico;
o bien, por cualquier interesado.

5.2.7. Arreglo de Locarno que Establece una Clasificacion
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales

El texto del Arreglo fue adoptado en 1968 y enmendado en 1979.
Este también es un Arreglo abierto a los Estados parte del Convenio de
Paris. Actualmente forman parte del mismo 49 Estados, sin embargo,
muchos otros paises utilizan la Clasificacién aun sin ser parte del
Arreglo.

“En el Arreglo se establece una Clasificacién de los dibujos y modelos
industriales. Las oficinas competentes de los Estados contratantes tienen que
hacer figurar en los titulos oficiales de los depésitos o de los registros de los
dibujos y modelos industriales los simbolos adecuados de la Clasificacion,
que deben ser los mismos en todas las publicaciones que se refieran a los

depdsitos o a los registros efectuados por dicha oficina” '

195 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 106, p. 54.
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5.2.7.1. Estructura del Arreglo

Constitucion de Unién particular: contenida en el articulo 1.
Aplicacién y alcance juridico: articulo 2.

Disposiciones sustantivas: articulos 3 al 4.

Disposiciones administrativas: articulos 5 al 7.

Disposiciones finales: articulos 8 al 14.

Disposicién transitoria: articulos 15.

5.2.7.2. Principales disposiciones

Constitucion de Unién particular: segin el articulo 1, los paises a

los que se aplica el Arreglo se constituyen en Unién particular.

Adopcién de Clasificacion Internacional: De acuerdo con el articulo
1 (2) y (3) los paises adoptan una Clasificacién Internacional

para los dibujos y modelos industriales que comprende una lista
de clases y subclases; una lista alfabética y notas explicativas. El
esquema de la clasificacién que sigue este Arreglo es similar al de
la Clasificacién de Niza mencionada anteriormente.

Aplicacion y alcance juridico: el articulo 2 del Arreglo establece que
la Clasificacién Internacional solo tiene en si misma un caricter

administrativo, pero que cada pais podrd atribuirle el alcance
juridico que crea conveniente. En especial esta Clasificacién
no obliga a los paises de la Unién particular ni en cuanto a la
naturaleza ni en cuanto al alcance de proteccion del dibujo o
modelo en esos paises. En consecuencia, estos aspectos deberdn
ser regulados por la legislacién nacional de cada pais. Asimismo,
se indica que cada pafs se reserva la facultad de aplicar dicha
Clasificacién como sistema principal o como sistema auxiliar.
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*  Comité de Expertos: A tenor de lo establecido en el articulo 3 se
instituye un Comité de Expertos que seri el encargado de realizar
las modificaciones y complementos que consideren convenientes
a la lista de clases y subclases de la Clasificacién Internacional.
Asimismo, le corresponde al Comité la adopcién de la lista
alfabética de productos y de las notas explicativas, como también
lo relativo a la modificacién de la Clasificacién Internacional.

*  Fuerza y duracion del Arreglo: serd la misma que la del Convenio
de Paris.!

5.2.8. Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes —-PCT-

Este Tratado fue elaborado en Washington —1970—, enmendado
en 1979 y modificado en 1984. Su reglamento entré en vigor en 1992.
Actualmente este instrumento cuenta con 138 Estados miembros.

“El Tratado permite buscar proteccién por patente para las distintas
invenciones simultdneamente en un gran niimero de paises mediante la
presentacién de solicitudes de patente internacionales. Pueden presentar
tales solicitudes los nacionales o residentes de un Estado contratante. Estas
pueden presentarse generalmente ante la oficina nacional de patentes del
Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a eleccién
del solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra”."”

Segtin explica el doctor Bendana:

“el objeto de este tratado es la constitucion de una Unidn, denominada
Unién Internacional de Cooperacién en Materia de Patentes, para la
cooperacién en la presentacion, biisqueda y examen de las solicitudes de las

invenciones, y para la prestacion de servicios técnicos especiales” '

196 Articulo 10.
197 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 106, p. 30.
198 Bendana Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 431.
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Segiin este tratado se pueden presentar solicitudes para la

proteccién de las invenciones en cualquier Estado contratante como
solicitudes internacionales, designando para tal efecto los paises en
los que se desea la proteccion. Este instrumento reglamenta ademis,
en forma detallada, los requisitos formales que debe satistacer toda
solicitud internacional.

Segtin explica la Oficina Internacional de la OMPLY el

procedimiento del PCT ofrece grandes ventajas para el solicitante,
para las oficinas de patentes y para el pablico en general:

*

Elsolicitante dispone de ocho o de dieciocho meses mas de los que
tendria con otro procedimiento fuera del PCT, para reflexionar
sobre la conveniencia de procurar proteccién en paises extranjeros,
para nombrar un mandatario local en cada pais extranjero, para
preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales;
se le da la seguridad de que su solicitud internacional, si se ajusta
a la forma prescrita por el tratado, no podri ser rechazada por
razones de forma por ninguna de las Oficinas designadas durante
la fase nacional de la tramitacion de la solicitud; sobre la base del
informe de btsqueda internacional, el solicitante puede evaluar
con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de que su
invencién resulte patentada; y, sobre la base del informe de examen
preliminar internacional, esa probabilidad resulta mayor atn; vy,
durante el examen preliminar internacional, el solicitante tiene la
posibilidad de enmendar la solicitud internacional para ponerla
en orden antes de su tramitacién por las oficinas designadas.

El trabajo de busqueda y examen de las oficinas de patentes de
los Estados designados puede verse considerablemente reducido,
o virtualmente eliminado, gracias al informe de busqueda
internacional y, cuando procede, al informe de examen preliminar
internacional que acompaiia a la solicitud internacional.

120
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* Como cada solicitud internacional se publica junto con un
informe de busqueda internacional, cualquier tercero esti en
mejores condiciones de formarse una opinién fundada sobre la
patentabilidad de la invencién que se reivindica.

5.2.8.1. Estructura del Tratado

*  Predmbulo: en el que se manifiesta el desco de los contratantes de
concertar el Tratado con el objeto de: (a) contribuir al progreso de
la ciencia y la tecnologifa; (b) perfeccionar la proteccién juridica
de las invenciones; (c) simplificar y hacer mas econémica la
obtencién de proteccién para las invenciones cuando se desea
proteger las mismas en varios paises; (d) facilitar y acelerar el acceso
publico a la informacién técnica contenida en los documentos
que describen las nuevas invenciones; (e) fomentar y acelerar
el progreso econémico de los paises en desarrollo mediante la
adopcién de medidas que incrementen la eficacia de sus sistemas
juridicos de proteccién de invenciones; y (f) convencidos de que
la cooperacién entre las naciones facilitara el logro de los objetivos
planteados.

* Disposiciones preliminares: que se refieren a la constitucion de la
Unién y las definiciones bésicas.

* Disposiciones sustantivas: que abarcan del articulo 3 al 42, en
donde se contempla lo relativo a la solicitud, bisqueda y examen
internacional.

* Disposiciones comunes: que abarcan del articulo 43 al 49.
* Disposiciones administrativas: contenidas en los articulos 53 al 58.

e (Cljusulas finales: del articulo 62 al 69.
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5.2.8.2. Principales disposiciones

122

Constitucion de Unién: El articulo 1 (1) establece la creacién de
una Unién para la cooperacién en la presentacién, busqueda
y examen de solicitudes de proteccién de las invenciones y

prestacién de servicios técnicos especiales, que se denominard
Unién Internacional de Cooperacién en materia de Patentes.

Cldusula de salvaguardia: Contenida en el articulo 1 (2) segtn la
cual:

“no se interpretard ninguna disposicién del presente Tratado en el sentido
de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en
cualquier pais parte en dicho Convenio”.

Definiciones: Contenidas en el articulo 2, que se ocupa de definir
qué deberd entenderse por: solicitud, patente, patente nacional, patente
regional, solicitud regional, solicitud internacional y fecha de prioridad,
entre otras.

Solicitud _internacional: Desde el articulo 3 hasta el 14, el
Tratado regula lo referente a la solicitud internacional, que en
general consiste en la posibilidad de presentar solicitudes para la
proteccién de las invenciones en cualquier Estado contratante.
Esta solicitud debe contener:

Petitorio: que debe contener una peticién en el sentido de
que la solicitud internacional sea tramitada de conformidad
con lo establecido en el Tratado; asi como la designacion de
los Estados contratantes en los que se desea proteger dicha
invencién. Ademads, indicard los datos del solicitante (que puede
ser cualquier persona domiciliada o nacional de un Estado
contratante) y del inventor (cuando quien solicita la proteccién
no sea el mismo inventor) y el titulo de la invencién.
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Descripcién: que consiste en divulgar la invencién de una
manera suficientemente clara y completa para que pueda ser
realizada por un experto en la materia.

Reivindicaciones: que deben definir el objeto cuya proteccién
se solicita. Deben ser claras y concisas y fundarse enteramente
en la descripcién.

Dibujos: solamente se requiere la presentacién obligatoria
de dibujos cuando sean necesarios para comprender la
invencién. La presentacién de los mismos es optativa cuando
la invencién es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por
medio de dibujos, incluso cuando estos no sean necesarios
para la comprensién de aquella.

Resumen: sirve tnicamente para informacién técnica vy
no puede tenerse en cuenta para ningin otro fin ni para
interpretar el alcance de la proteccién solicitada.

Esta solicitud internacional puede, ademds, contener una
declaracién que reivindique la prioridad de una o mds solicitudes
anteriores que hayan sido presentadas en cualquier pais parte del
Convenio de Parfs.

La solicitud se presenta en la oficina receptora designada en
cada pais de la Unidn, quien la revisard y tramitard de conformidad
con lo establecido en el Tratado. Para tal efecto, la oficina receptora
conservard un ejemplar de la solicitud y transmitird otro ejemplar a la
Oficina Internacional y un e¢jemplar adicional a la Administracién de
Buisqueda Internacional. Cada solicitud internacional serd objeto de
una buisqueda internacional que tiene por finalidad describir el estado
de la técnica pertinente. Esta busqueda se realiza sobre la base de las
reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripcion y los dibujos, si
los hubiere. La basqueda internacional debe ser realizada por una
Administracién encargada de bisqueda internacional, que puede ser
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una oficina nacional o una organizacién intergubernamental, como
el Instituto Internacional de Patentes, cuyas funciones incluyan el
establecimiento de informes de basqueda documental sobre el estado
de la técnica respecto de invenciones objeto de solicitudes.

Luego de realizada la basqueda internacional, la Administracién
encargada emitird un informe que serd comunicado al solicitante
y a la Oficina Internacional. Si fuera necesario, el solicitante podra
modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional y presentar
una breve declaracién explicindolas e indicando los efectos que
pudiera tener en la descripcién y los dibujos. Estas modificaciones
no pueden exceder en ningtn sentido la divulgacién contenida en la
solicitud internacional.

*  DPublicacién internacional: Contemplada en los articulos 21 al 30.
Segtin estas disposiciones, la Oficina Internacional publicard las
solicitudes internacionales dentro del plazo de dieciocho (18) meses
desde la fecha de prioridad de esa solicitud, siempre que la solicitud
internacional no se haya retirado antes de que finalice la preparacién
técnica de la publicacién. En esta publicacién podrin omitirse
aquellas expresiones o dibujos contenidos en la solicitud que se
consideren contrarios a las buenas costumbres o al orden ptblico.

Luego de la publicacién, el solicitante debe proporcionar a cada
oficina designada una copia de la solicitud internacional con su
respectiva traduccién y pagar la tasa nacional antes del vencimiento
del plazo de veinte (20) meses desde la fecha de prioridad. Si el
solicitante retirara la solicitud internacional, cesard también el efecto
de la solicitud en las oficinas designadas. Es importante mencionar
que ninguna legislacién nacional puede disponer que la solicitud
internacional cumpla requisitos de forma o de fondo diferentes de los
contemplados en el Tratado. Sin embargo, se hace la salvedad de que
las disposiciones del Tratado no pueden interpretarse en el sentido de
que se limite la libertad de cada Estado de establecer las condiciones
subjetivas de patentabilidad que considere pertinentes.
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El solicitante goza del derecho de modificar las reivindicaciones,
la descripcién y los dibujos ante las oficinas designadas, siempre que
no excedan de la divulgacién contenida en la solicitud internacional.

El efecto de la publicacién internacional serd el mismo que el de
las publicaciones nacionales. Antes de la publicacién internacional, ni
la Oficina Internacional ni las Administraciones encargadas podrin
permitir que terceros tengan acceso a la solicitud internacional.

*  Examen preliminar internacional: Contenido en los articulos 31
al 42, en donde se establece que el solicitante podrd pedir que
su solicitud internacional sea objeto de un examen preliminar

internacional. Esta solicitud del examen se realiza en forma
independiente a la presentacién de la solicitud internacional
y debe indicar el Estado o Estados en los que el solicitante se
proponga utilizar los resultados del examen preliminar. Esta
solicitud de examen se presentard en la Administracién encargada
del examen preliminar internacional. El examen tiene por objeto
formular una opinién preliminar y no vinculante respecto a si
la invencién reivindicada parece ser nueva (cuando la invencién
reivindicada no exista con anterioridad en el estado de la técnica),
implica actividad inventiva (si, teniendo en cuenta el estado de
la técnica, no es evidente para un experto en la materia) y es
susceptible de aplicacion industrial (cuando, por su naturaleza, pueda
ser producida o utilizada en sentido tecnolégico en cualquier tipo
de industria, entendiendo este en su sentido mas amplio).

De la realizacién del examen preliminar se elaborard un informe
que no podrd contener ninguna declaracién respecto a si la invencién
es —o parece ser— patentable o no. Lo tnico que declarari el informe
serd si la invencidn parece satistacer los criterios de novedad, actividad
inventiva y aplicacién industrial. Este informe se transmitird al
solicitante y a la Oficina Internacional, la que a su vez, lo comunicard
a cada Oficina elegida.
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A menos que el solicitante dé su autorizacién, la Oficina

Internacional o la Administracién encargada del examen preliminar
no permitirin en ningin momento el acceso al expediente de examen
preliminar de ninguna persona (a excepcién de la comunicacién que
se hace del informe a las oficinas elegidas).

Otros_tipos de proteccion: Contemplado en el articulo 43 del
Tratado, segtn el cual el solicitante podri indicar respecto de
cualquier Estado designado o elegido cuya legislaciéon contemple
la concesion de certificados de inventor en vez de patentes, que
su solicitud internacional tiene por objeto que dicho Estado le
conceda el certificado de inventor.

Deos tipos de proteccion: Segun el articulo 44, cuando en un Estado
designado la legislacién permita que una solicitud que tenga
por objeto la concesién de una patente también pueda tener
por objetivo la concesién de otro de los tipos de proteccion, el
solicitante podra indicar los dos tipos de proteccién que solicita.

Servicios técnicos: De conformidad con el articulo 50, la Oficina
Internacional podrd proporcionar servicios que consistirin en
informaciones técnicas y cualquier otra informacién pertinente
de que disponga sobre la base de documentos publicados,
principalmente patentes y solicitudes publicadas. Estos servicios
funcionarin de tal manera que sirvan para facilitar la adquisicién
de conocimientos y de tecnologia, particularmente a los Estados
contratantes que sean paises en desarrollo, con inclusién de los
conocimientos técnicos (know-how) publicados y disponibles.

Controversias: El articulo 59 contempla que cualquier controversia
entre dos o mis Estados contratantes relativa a la interpretacién o
aplicacién del Tratado o de su Reglamento que no sea solucionada
por la via de negociacién podrd ser sometida por cualquiera de
los Estados a la Corte Internacional de Justicia, a menos que
convengan otro modo de solucién.
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Reservas: El articulo 64 establece que cualquier Estado puede
declarar que no se considera obligado por las disposiciones del
Capitulo II, que se refieren al examen preliminar internacional, ya
explicado anteriormente. Asimismo, se contempla la posibilidad de
que cualquier Estado declare que no se considera obligado a aportar
copias de la solicitud internacional (art. 39 [1]); no serd necesaria
la publicacién internacional de las solicitudes internacionales; a
seguir el procedimiento para solucién de controversias.

5.2.9. Arreglo de Estrasburgo Relativo a la Clasificacion Internacional

de Patentes —-IPC-

Este Arreglo fue adoptado en 1971 y enmendado en 1979.

Actualmente son parte del mismo 58 Estados, aun cuando muchos
otros lo utilizan. El Arreglo estd abierto a los Estados parte en el
Convenio de Parfs.

“Este Arreglo establece la Clasificacion Internacional de Patentes que divide
la tecnologia en ocho secciones principales, que contienen mds de 67,000
subdivisiones. Cada subdivisién tiene un simbolo formado por niimeros
ardbigos y letras del alfabeto latino. Los simbolos deben figurar en todos
los documentos de patentes |[...| La Clasificacién es indispensable en
la biisqueda de documentos de patentes para el estudio del ‘estado de la
técnica’. Necesitan biisquedas de esta clase las administraciones encargadas
de la concesion de patentes, los inventores potenciales, los servicios de
investigacién y de desarrollo, asi como otras personas u organismos que se

ocupan de la aplicacién o del desarrollo de la tecnologia” **

5.2.9.1. Estructura del Arreglo

Predmbulo: en el que las partes contratantes manifiestan que la
adopcién de un sistema uniforme para la clasificacién de patentes,
de los certificados de inventor, de los modelos de utilidad y de

200 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 106, p. 48.
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los certificados de utilidad responde al interés general y permitird
establecer una cooperacién internacional mis estrechay favorecerd
la armonizacién de los sistemas juridicos en materia de propiedad
industrial y conscientes de la importancia que la Clasificacién
Internacional de Patentes de Invencién del Convenio Europeo
presenta para los paises en desarrollo, al facilitarles el acceso al
volumen creciente de tecnologfa moderna, han convenido en
adoptar el IPC.

Disposiciones sustantivas: del articulo 1 al 5.

Disposiciones administrativas: que comprende los articulos del
6al9.

Disposiciones finales: abarca los articulos del 10 al 16.

Disposicién transitoria: articulo 17.

5.2.9.2. Principales disposiciones
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Constitucion de Unién particular: Al igual que el Arreglo de Nizay

de Locarno, este instrumento también contempla la constitucién
de una Unién particular.

Adopcion de Clasificacion Internacional: Segun el articulo 1, los

paises de esta Unién adoptan una Clasificacién Internacional
de Patentes para las patentes de invencidn, los certificados de
inventor, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. Esta
clasificacién estard constituida por el texto establecido conforme
a las disposiciones del Convenio Europeo sobre la Clasificacién
Internacional de Patentes de Invencién de 1954 y por todas las
modificaciones realizadas con posterioridad, asi como también
por la gufa de utilizacién y las notas contenidas en el texto de la
clasificacién.
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*  Aplicacion de la Clasificacién: Se establece en el articulo 4 que la
clasificacién tendrd un caricter meramente administrativo, y en
consecuencia, cada pafs tiene la facultad de aplicar la misma como
sistema principal o auxiliar.

*  Comité de Expertos: Al igual que en los otros arreglos mencionados,
este instrumento contempla la creacién de un Comité de Expertos
encargado de realizar las modificaciones pertinentes a la clasificacion,
hacer recomendaciones a los paises con el fin de facilitar la utilizacién
de la clasificacién y promover su aplicacién uniforme.

*  Duracién: Este arreglo tendrd la misma duracién que el Convenio
de Parfs.

5.2.10. Acuerdo de Viena por el que se Establece una Clasificacion
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas

Este Acuerdo fue establecido en Viena —1973— y enmendado en
1985. A la fecha son parte del mismo 24 Estados, aunque algunos
otros también lo utilizan.

Al igual que los arreglos antes mencionados, este instrumento
estd abierto a los Estados parte en el Convenio de Parfs.

El objeto del Acuerdo es establecer una Clasificacién de marcas
que constan de elementos figurativos o que los contienen. La
Clasificacién consta de 29 categorias, 144 divisiones y 1,569 secciones
en las que deben ordenarse los elementos figurativos de las marcas.®!

5.2.10.1. Estructura del Acuerdo
*  Disposiciones sustantivas: que abarcan los articulos 1 al 6.
* Disposiciones administrativas: articulos del 7 al 9.

* Disposiciones finales: articulos del 10 al 17.

201 Ibidem, p. 52.
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5.2.10.2. Principales disposiciones

*  Constitucion de Union especial: Los paises a los que se aplica el
Acuerdo se constituyen en Unién especial.

* Clasificacién de_elementos figurativos: Los paises constituidos
en Unién especial adoptan una Clasificacién Internacional para
los elementos figurativos de las marcas. Esta clasificacion estard
constituida por una lista de categorfas, divisiones y secciones en
las que se clasificardn los elementos figurativos de las marcas,
acompanada de notas explicativas.

*  Alcance de la clasificacién: El alcance que tendrd la clasificacién
serd el que cada pais le atribuya y por tanto no obliga a los paises
de la Unidn en lo referente a la extension de la proteccién de la
marca. En consecuencia, cada pais decidira si aplica la clasificacién

como sistema principal o auxiliar.

*  Comité de expertos: Se establece el Comité de Expertos, que serd
el encargado de modificar y completar la clasificacién, hacer las
recomendaciones a los paises para facilitar la utilizacién de la
clasificacién y promover su aplicacién uniforme.

*  Duracién: Tendri la misma duracién que el Convenio de Parfs.

5.2.11. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depésito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en
Materia de Patentes

Establecido en Budapest —1977- y enmendado en 1980, este
tratado estd abierto a todos los Estados parte del Convenio de Paris y
cuenta actualmente con 68 miembros.

“La divulgacion de la invencién es una condicion que se impone para la
concesién de una patente. Es normal que una invencién se divulgue mediante
una descripcién escrita. Sin embargo, cuando en una invencién interviene
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un microorganismo o la utilizacion de un microorganismo, no es posible la
divulgacion por escrito, sino que sélo puede efectuarse mediante el depdsito
de una muestra del microorganismo en una institucion especializada. Con
el fin de suprimir la necesidad de un depésito en cada pais en el que se desea
proteccién, este instrumento estipula que el depdsito del microorganismo
en una autoridad internacional de depdésito, es suficiente a los fines del
procedimiento de patentes ante las oficinas nacionales de patentes de todos
los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de patentes (si esa

oficina regional declara que reconoce los efectos del tratado)” >

5.2.11.1. Estructura del tratado

*  Disposiciones preliminares: articulos 1y 2.

*  Disposiciones sustantivas: articulos 3 al 9.

* Disposiciones administrativas: articulos 10 al 12.
e Cldusulas finales: articulos 15 al 20.

5.2.11.2. Principales disposiciones

e Constitucion_de Uniéon: De conformidad con el articulo 1 los
Estados parte se constituyen en Unién.

*  Definiciones: En el articulo 2 se establecen las definiciones para
patente, depdsito de un microorganismo, procedimiento en materia de
patentes, publicacion a los fines del procedimiento en materia de patentes,
organizacion intergubernamental de propiedad industrial y otros.

*  Reconocimiento y efecto del depdsito de microorganisimos: De
conformidad con el articulo 3 los Estados que permitan o exijan
el depdsito de microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes reconoceran el depdsito que se efecttie ante una
autoridad internacional de depdsito. Se obligan los Estados a no

202 Ibidem, p. 35.
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exigir que se cumpla ninguna exigencia adicional a la prevista en el
tratado y su reglamento. Se establece ademds que las restricciones
a la exportacién o importacién de microorganismos, segin la
legislacién de cada Estado, no se aplique a los microorganismos
que estin depositados en virtud del tratado, excepto en el caso
en que la restriccién sea necesaria por cuestiones de seguridad
nacional o de riesgos para la salud o el medio ambiente.

*  Estatuto de autoridad internacional de depésito: Para tener derecho
al estatuto de autoridad internacional de depésito, una institucién
de depdsito debe estar domiciliada en el territorio de uno de los
Estados contratantes y gozar de seguridades proporcionadas por
dicho Estado en cuanto a lo siguiente:

©  Tener existencia permanente.

Poscerpersonal e instalaciones necesarias parael cumplimiento
de las funciones cientificas y administrativas.

Ser imparcial y objetiva.
Estar a disposicién de cualquier depositante.

Aceptar en depdsito microorganismos de todos los tipos o de
algunos entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos.

Expedir recibo al depositante, asi como la declaracién sobre

viabilidad.
Observar el secreto respecto alos microorganismos depositados.
Entregar muestras de todo microorganismo depositado.

Este tratado es de mucha utilidad para el depositante que ha
presentado solicitudes de patentes en varios Estados, puesto que
en los términos de este instrumento le reducird sus gastos ya que
no necesitard depositar el microorganismo en cada Estado, sino
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Unicamente ante la autoridad de depdsito; y aumentard la seguridad
porque establece un sistema uniforme de depdsito, reconocimiento y
suministro de muestras de microorganismos.””

5.2.12. Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Simbolo Olimpico

Este tratado fue adoptado en Nairobi en 1981. A la fecha 46
Estados son miembros del mismo. Estd abierto a todos los Estados
miembros de la OMPI, de la Unién de Paris, de las Naciones Unidas

o de cualquiera de los organismos especializados de las Naciones
Unidas.

5.2.12.1. Estructura del tratado
* Disposiciones sustantivas: que comprenden los articulos 1 al 4.
* Disposiciones finales: articulos 5 al 10.
* Anexo.

5.2.12.2. Principales disposiciones

*  Obligacién de los Estados: Contenida en el articulo 1, segtin el cual
los Estados se comprometen a rehusar o anular el registro como
marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacién como
marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo
que consista o contenga el simbolo olimpico, salvo que sea con
autorizacién del Comité Olimpico Internacional. Esta obligacién
tiene como excepcién el hecho de la utilizacién del simbolo en los
medios de comunicacién social con fines de informacién relativa

al movimiento olimpico o a sus actividades.

*  Descripcion del simbolo: Segtn el anexo del tratado, el simbolo
olimpico estd constituido por cinco anillos entrelazados: azul,
amarillo, negro, verde y rojo, colocados en ese orden de izquierda

203 Ibidem, p. 36.
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aderecha. Solo los anillos lo constituyen, sean estos empleados en
uno o varios colores.

5.2.13. Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos
Integrados —Tratado de Washington—

Este instrumento fue adoptado en Washington en 1989. A la fecha
no cuenta con ningiin miembro y por tanto no ha entrado en vigor.

A pesar de que no estd vigente, el ADPIC hace referencia a este
tratado, en virtud del cual cada Parte contratante estd obligada a
asegurar, en su territorio, proteccién de la propiedad intelectual de los
esquemas de trazado (topogratias) originales de circuitos integrados,
tanto si estd incorporado o no en un articulo.

5.2.13.1. Estructura del Tiatado
e Disposiciones sustantivas: comprende los articulos 1 al 8.
* Disposiciones administrativas: abarca los articulos 9 al 11.
* Disposiciones finales: del articulo 12 al 20.

5.2.13.2. Principales disposiciones

*  Constitucion de Unién: De conformidad con el articulo 1 las
partes contratantes se constituyen en Unidn.

*  Definiciones: En el articulo 2 se define qué debe entenderse por
circuito integrado, esquema de trazado (topografia) titular, y esquema de
trazado (topografia) protegido, entre otros.

*  Obligacion de los Estados: El articulo 3 contempla la obligacién
de los Estados de asegurar en su territorio, la proteccién de la
propiedad intelectual respecto de los esquemas de trazado
(topogratias), particularmente en lo que se refiere a establecer
medidas adecuadas para impedir los actos considerados ilicitos y
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asegurar recursos legales adecuados cuando se hayan cometido
dichos actos. Esta obligacién es aplicable a los esquemas de
trazado (topografias) que sean originales en el sentido de que
sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no
sean corrientes entre los creadores de los esquemas de trazado
(topografias) y los fabricantes de circuitos integrados en el
momento de su creacién. Si el esquema de trazado consiste
en una combinacién de elementos o interconexiones que sean
corrientes, solamente estard protegido si la combinacién, en su
conjunto, cumple las condiciones de originalidad.

Forma_juridica de proteccion: Cada Estado tiene la libertad de

cumplir la obligacién anterior ya sea mediante una ley especial
o0 a través de su ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de
utilidad, dibujos o modelos industriales, competencia desleal o
cualquiera otra ley o cualquier combinacién de dichas leyes.

Tirato nacional: El tratado contempla el principio del trato nacional
en su articulo 5, y por tanto la proteccién puede ser reclamada
por cualquier nacional o domiciliado en el territorio de cualquier
Estado parte.

Ambito de proteccién: Necesitan autorizacién del titular los
siguientes actos: reproduccion total o parcial por incorporacién
en un circuito integrado del esquema de trazado protegido;
la importacién, venta, distribucién de un esquema de trazado

protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado
aquel. Quedan fuera de la proteccién los actos de reproduccién
realizados por un tercero con propésitos privados o con el tnico
objetivo de evaluacién, anilisis, investigacién o ensefanza; o
bien, cuando el tercero con base en la realizacién de dichos
actos respecto de un esquema de trazado protegido cree un
nuevo esquema de trazado que cumpla con la exigencia de la
originalidad. Se establece ademds que el titular no podra ejercer
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su derecho respecto de un esquema de trazado original idéntico
que haya sido creado independientemente por un tercero.

Medidas relativas a la utilizacion sin el consentimiento del titular:

Cada Estado puede prever en su legislacion la posibilidad de que
su autoridad ejecutiva o judicial conceda una licencia no exclusiva
para la realizacién por un tercero de cualquiera de los actos
mencionados anteriormente sin autorizacién del titular (licencia
obligatoria) cuando se considere que la concesién de la licencia
no voluntaria es necesaria para salvaguardar un objetivo nacional
considerado vital por esa autoridad; en este caso, la licencia
serd territorial y sujeta a remuneracién. Ademis, la licencia no
voluntaria estard sujeta a recurso judicial y a revocacién cuando
las condiciones que fundamentaron su concesién dejen de existir.

Facultad de_requerir la_explotacion: Todos los Estados tienen

libertad de no proteger un esquema de trazado mientras no se
explote comercialmente en forma separada o incorporado a un
circuito integrado en cualquier parte del mundo.

Facultad de requerir registro: De la misma manera que en el caso
anterior, los Estados pueden sujetar la proteccién al requisito
previo de registro, el que puede estar sujeto al pago de una tasa.

Duracién: El plazo de proteccién del esquema de trazado no
puede ser inferior a ocho (8) afios.

Reservas: De conformidad con el articulo 13 no es permitido
formular reservas a este tratado.

Controversias: Las controversias que surjan con motivo de
la aplicacién o interpretaciéon del tratado deberin resolverse
por medio de consultas y si no fuere posible, las partes podrin
recurrir a otros medios como los buenos oficios, la conciliacién,
la mediacién y el arbitraje.
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5.2.14. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al
Registro Internacional de Marcas

Adoptado en 1989 y vigente a partir de 1996, este instrumento
cuenta actualmente con 75 Estados miembros. El Protocolo estd
abierto a los Estados miembros del Convenio de Paris y a ciertas
organizaciones intergubernamentales.

“Con el objeto de superar las deficiencias del Arreglo de Madrid, se cred este
Protocolo [...] el cual proporciona un sistema centralizado de tramite de
solicitudes de marcas para que tengan vigencia en los paises miembros, de tal
manera que las empresas activas en el comercio internacional de productos
y servicios puedan proteger sus marcas a través de ese registro, quedando los
registros nacionales para las empresas cuya actividad se limita a su dmbito
nacional” 2

Las nuevas caracteristicas que introduce el Protocolo eliminan
las dificultades que impiden a ciertos paises adherirse al Arreglo de
Madrid, por tanto, el Protocolo funciona en forma complementaria
con este arreglo.?®

Segtin explica la Oficina Internacional de la OMPL2* ¢l Protocolo
introduce varias innovaciones respecto del Arreglo de Madrid, entre
ellas pueden mencionarse las siguientes:

* El solicitante puede basar su solicitud de registro internacional
no solamente en el registro de su marca ante la oficina nacional
o regional de origen sino también en una solicitud de registro
nacional o regional presentada en dicha oficina.

e (Cada Parte en la que el solicitante desea proteccién puede declarar
dentro de un plazo de dieciocho (18) meses (en lugar de 1 afno)

204 Bendana Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 426.
205 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 106, p. 41.
206 Idem.
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e incluso un periodo mids largo en el caso de oposicién, que no
puede conceder proteccién a la marca en su territorio.

e Laoficinade cada Parte contratante puede percibir tasas superiores
a las fijadas en el marco del Arreglo de Madrid.

e Un registro internacional que se ha cancelado a peticién de la
oficina de origen puede transformarse en solicitudes nacionales o
regionales que se beneficiardn de su fecha de presentacién y de su
fecha de prioridad, cuando sea aplicable, lo que no es posible en
virtud del Arreglo.

Explica el doctor Bendana que, de conformidad con el Protocolo,
la marca internacional se solicita a la Oficina Internacional en Ginebra,
via el Registro correspondiente del pais del solicitante, y cada pais
designado, cuando recibe la solicitud de marca internacional, sigue
el procedimiento establecido para una marca nacional, incluyendo lo
relativo al plazo de oposicidn, pero aplicando como norma sustantiva
el Convenio de Paris.?”

5.2.15. Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT-

Este instrumento juridico fue adoptado en Ginebra en 1994 y
estd abierto a todos los Estados Parte del Convenio de Estocolmo y
a cualquier otro Estado que en 1994 era parte del Convenio de Parfs;
ademds, estd abierto a algunas organizaciones intergubernamentales.
Cuenta adicionalmente con su respectivo reglamento. Actualmente
son parte de este tratado 40 Estados.

“El objetivo global del TLT es hacer que los sistemas nacionales y regionales
de registro de marca sean de mds cémoda utilizacion. Esto se logra mediante
la simplificacion y armonizacion de los procedimientos y la eliminacién de

207 Bendafia Guerrero, José Guy, op. cit., nota 169, p. 427.
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los obstdculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares

de las marcas y sus representantes” >%

5.2.15.1. Estructura del tratado

* Disposiciones sustantivas: que abarcan del articulo 1 al 16.

e Disposiciones administrativas: contenidas en los articulos 17 al 21.
* Disposiciones transitorias: articulo 22.

5.2.15.2. Principales disposiciones

*  Expresiones abreviadas: El articulo 1 del Tratado contempla
varias expresiones abreviadas, entre las que se encuentran Oficina,
registro, solicitud, persona, titular, Convenio de Paris y Parte Contratante,
entre otras.

s Ambito de aplicacién: El articulo 2 explica a qué marcas debe
aplicarse el Tratado, y alli se especifica que el mismo es aplicable
a las marcas que consistan en signos visibles, ya sean marcas
de producto o de servicios, y que se puede extender a marcas
tridimensionales cuando las Partes contratantes aceptan las mismas
para el registro. No se extiende la aplicacién a los hologramas ni
a las marcas sonoras ni olfativas, asi como tampoco a las marcas
colectivas, marcas de certificacién y marcas de garantia.

*  Solicitud: Elarticulo 3 contemplalos distintos requisitos que las Partes
contratantes pueden requerir que cumpla la solicitud de registro
de marca, entre ellas se menciona: (a) una peticion de registro; (b)
el nombre y direccién del solicitante; (¢) el nombre de un Estado
de que sea nacional el solicitante, o en el que tenga su domicilio
o su establecimiento industrial o comercial; (d) la declaracién de
reivindicacién de prioridad, cuando el solicitante la quiera hacer

208 Oficina Internacional de la OMPI, op. cit., nota 106, p. 28.
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valer; (e) los nombres de los productos o servicios para los que se
solicita el registro de conformidad con la Clasificacién de Niza; y, (f)
la firma. Es importante mencionar, que de acuerdo con el articulo 3
(5) la misma solicitud de registro marcario puede referirse a varios
productos o servicios independientemente de que pertenezcan
a varias clases de la Clasificacién de Niza. Esta es realmente una
innovacién, puesto que lo usual es que en los registros con base en
las legislaciones nacionales debe presentarse una solicitud por cada
clase en la cual se quiere amparar el producto o servicio. Ademds,
se establece la prohibiciéon de que las Partes contratantes soliciten
requisitos adicionales a los contemplados en el Tratado. También se
deja a salvo el derecho de las Partes contratantes de requerir el pago
de tasas por concepto del registro solicitado.

Registro dinico: Segin se establece en el articulo 6, cuando una
solicitud se refiere a varios productos o servicios de la Clasificacién
de Niza, se generard un solo registro. No obstante lo anterior, el
solicitante puede durante la tramitacién de la solicitud, pedir que
se fraccione la misma.

Clasificacion de productos y servicios: El articulo 9 establece que
los registros y publicaciones efectuados por una oficina y que se
refieran a una solicitud o registro debe designar los mismos por sus
nombres, agrupindolos segtin las clases de la Clasificacién de Niza,
y cada grupo deberi ir precedido por el ntimero de la clase de esa
Clasificacién a que pertenezca el grupo de productos y servicios.

Duracion y renovacion del registro: El registro de la marca tendra
un plazo de proteccién de diez (10) anos susceptible de ser
renovado por plazos iguales. En caso de renovacién, ninguna
Parte contratante podra examinar el registro en cuanto a su fondo.

Obligacion de aplicar el Convenio de Paris: De conformidad con
el articulo 15 cualquier Parte contratante debe cumplir con las
disposiciones del Convenio de Paris que afecten a las marcas.
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* Reservas: El articulo 21 establece que cualquier Estado u
organizacién intergubernamental podrd declarar mediante
reserva que cualquier disposicién contenida en el articulo 3
(1) (que se refiere a los requisitos que pueden intimarse para la
solicitud inicial del registro marcario), 5 (que se refiere a la fecha
de presentacién), 7 (que se refiere a la divisién de la solicitud y el
registro), 11 (que se refiere al cambio en la titularidad) y 13 (que
se refiere a la duracién y renovacién del registro) no serd aplicable
a las marcas asociadas, a las defensivas o a las derivadas.

5.2.16. Tratado sobre el Derecho de Patentes —-PLT—-

Este tratado fue adoptado en Ginebra en el ano 2000. A la fecha
cuenta con 17 Estados miembros. Ademds posee su respectivo
reglamento.

Segtin lo contemplado en este instrumento pueden ser parte del
Tratado todos aquellos Estados que sean parte del Convenio de Parfs o
que sean miembros de la OMPI, y cuyas patentes puedan concederse
por conducto de la Oficina del propio Estado o por conducto de la
Oficina de otro Estado u organizacién intergubernamental.

Las disposiciones del tratado son aplicables a las solicitudes
nacionales y regionales de patentes de invencién y de patentes de
adicién, presentadas en la Oficina de una Parte contratante y que sean
tipos de solicitudes cuya presentacién sea permitida como solicitudes
internacionales en virtud del PCT; solicitudes divisionales de patentes
de invencién y de patentes de adicién contempladas en el Convenio
de Parfs.

Las normas de este instrumento son aplicables a las solicitudes
internacionales de patentes de invencién y de patentes de adicién,
en virtud del PCT respecto de los plazos aplicables en la Oficina de
una Parte contratante y respecto de todo procedimiento iniciado en la
fecha, o después de la fecha, en la que pueda comenzar la tramitacién
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o el examen de Ia solicitud internacional. Por tanto, se aplica a todas
las patentes de invencién y de adicién, nacionales y regionales, que
hayan sido concedidas con efectos en una Parte contratante.

Sin embargo, nada de lo dispuesto en este tratado limita la libertad de
una Parte contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria
para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad.

5.2.16.1. Estructura del Tratado

* Disposiciones sustantivas: articulos 1 al 13.

* Disposiciones administrativas: del articulo 14 al 18.
* Disposiciones finales: abarcan del articulo 19 al 27.
5.2.16.2. Principales disposiciones

*  Expresiones abreviadas: El articulo 1 contempla como expresiones
abreviadas, entre otras, las siguientes: Oficina, solicitud, patente,
comunicacion, inscripcion, titulary solicitante.

*  Principios generales: Contenidos en el articulo 2, se refieren a
que las Partes contratantes tendrin libertad de disponer requisitos
que sean mds favorables para los solicitantes y titulares que los
contemplados en el Tratado. Asimismo, se establece que nada
de lo dispuesto en el Tratado puede ser interpretado como una
limitacién de la libertad de cada Parte contratante de establecer los
requisitos de derecho sustantivo que desee aplicar a las patentes.

*  Ambito de aplicacién: El tratado se aplica —en virtud del articulo 3—
a las solicitudes de patentes de invencién, nacionales y regionales,

y de patentes de adicidn, nacionales o internacionales, que sean
solicitudes tipo presentadas en virtud del PCT vy a solicitudes
divisionales de estos tipos de patentes mencionadas en el
Convenio de Paris.
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Excepcion relativa a seguridad: Se establece que el contenido del

Tratado y su reglamento no pueden ser interpretados de forma
que limiten la libertad de las Partes contratantes de adoptar las
medidas que consideren necesarias para salvaguardar sus intereses
esenciales en materia de seguridad.

Fecha de presentacion: En relacién con el procedimiento, este

instrumento estipula que la Parte contratante debe prever que la
fecha de presentacién de la solicitud serd aquella en que la Oficina
nacional haya recibido del solicitante la indicacién expresa o
implicita de que los elementos estin destinados a constituir una
solicitud; las indicaciones que permitan establecer la identidad del
solicitante o que permitan que la Oficina establezca contacto con
el mismo; o una parte que, a primera vista, parezca constituir una
descripcién. Si la solicitud no cumpliera con todos los requisitos,
la Oficina nacional debe fijar un plazo al solicitante para que
presente lo que haga falta. En ese caso, se considera como fecha
de presentacién aquella en que se cumpla con presentar todos los
requisitos.

Solicitud: Segtin lo establecido en este tratado ninguna Parte
contratante puede exigirle al solicitante que presente otros requisitos
relativos a la forma o al contenido de la solicitud, aparte de:

©  Los requisitos relativos a la forma o el contenido que estén

previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud

del PCT.

Los requisitos relativos a la forma o al contenido cuyo
cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el PCT, pueda
ser exigido por la Oficina nacional de cualquier Estado parte
en este tratado.

Otros requisitos previstos en el reglamento.
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El Estado contratante puede exigirle al solicitante que el contenido
de una solicitud que corresponda con el contenido del petitorio de una
solicitud internacional en virtud del PCT, sea presentado en un formulario
de petitorio previsto por esa Parte contratante. También puede exigirse
que paguen las tasas respecto de la solicitud. Cuando se reivindique la
prioridad de una solicitud anterior, una Parte contratante podra exigir que
se presente una copia de la solicitud anterior y una traduccién, cuando la
solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina nacional.

*  Representacion: Con respecto a la representacién, una Parte
contratante podrd exigir que un representante nombrado a los
efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina tenga derecho,
envirtud delalegislaciénaplicable, aejercerante la Oficinarespecto
de solicitudes y patentes; que proporcione, como domicilio, uno
en un territorio aceptado por la Parte contratante. También puede
disponer que tratindose de un juramento o declaracién, o de la
revocacién de un poder, la firma de un representante no tendra el
efecto de la firma del solicitante, titular u otra persona interesada
que haya nombrado a ese representante.

*  Validez de la patente: De conformidad con el articulo 10, el
incumplimiento de uno o mis requisitos de forma relativos
a una solicitud, no podrin constituir motivo de revocacién o
invalidacién de una patente, sea total o parcialmente, excepto
cuando el incumplimiento del requisito de forma resulte de una
intencién fraudulenta. En todo caso, la revocacién o invalidacion
de la patente no puede decretarse sin antes haberle dado la
oportunidad al solicitante de formular observaciones al respecto y
efectuar las modificaciones y correcciones que estén permitidas.

* Reglamento: Conforme al articulo 14, este tratado tiene un
reglamento, el cual:

“establece reglas relativas a: i) las cuestiones que el presente Tratado disponga
expresamente que han de estar ‘previstas en el Reglamento’; ii) los detalles




M.A. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

itiles para la aplicacién de las disposiciones del presente Tratado; iii) los
requisitos, cuestiones o procedimientos de cardcter administrativo”.

Asimismo, establece requisitos de forma que una Parte contratante
podrd aplicar respecto de peticiones de inscripcién de un cambio en el
nombre o la direccidn; inscripcidén de un cambio relativo al solicitante
o al titular; inscripcién de una licencia o de una garantfa; o la correccién
de un error. Este reglamento también contiene el establecimiento de
“Formularios Internacionales Tipo”.

*  Relacion con el Convenio de Paris: Cada Parte contratante debe
cumplir con las disposiciones del Convenio de Paris relativas a
las patentes; en consecuencia, nada de lo dispuesto en este tratado
restringird las obligaciones existentes entre las Partes en virtud del
Convenio de Parfs, asi como tampoco restringira los derechos de
que gozan los solicitantes y titulares en virtud de dicho convenio.

*  Reservas: Atendiendo al articulo 23, cualquier Estado u
organizacién intergubernamental puede declarar que no aplicard
las disposiciones del articulo 6 (1) (que se refiere a requisitos de la
solicitud) a ningtn requisito relativo a la unidad de la invencién
aplicable en virtud del PCT a una solicitud internacional.

5.2.17. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

Adoptado en Singapur en el afio 2006, atin no estd vigente y a la
fecha tnicamente tres Estados lo han ratificado o se han adherido a él.
Este instrumento también cuenta con su reglamento.

5.2.17.1. Estructura del Tratado
* Disposiciones sustantivas: que abarcan del articulo 1 al 22.
*  Disposiciones administrativas: contenidas en los articulos 23 al 24.

* Disposiciones finales: del articulo 25 al 32.

145



LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA Y SU VINCULACION A LOS TRATADOS INTERNACIONALES

5.2.17.2. Principales disposiciones
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Expresiones abreviadas: El articulo 1 del Tratado contempla,
entre otras, las siguientes expresiones abreviadas: registro, solicitud,
comunicacion, registro de marcas, procedimiento ante la Oficina, licencia y
licenciatario.

Ambito de aplicacion: El Tratado se aplica a las marcas que
consistan en signos que pueden registrarse como marcas de
productos o servicios. Por tanto, no se aplica a marcas colectivas,
de certificacién o de garantfa.

Solicitud: Atendiendo al articulo 3, una Parte contratante podri
exigir que una solicitud contenga indicaciones o elementos
tales como: (a) peticién de registro; (b) nombre y direccién
del solicitante; (c) nombre del Estado del que sea nacional el
solicitante, o donde tenga su domicilio o su establecimiento
industrial o comercial; (d) declaraciéon de reivindicacién de
prioridad, cuando el solicitante la quiera invocar; (¢) la indicacién
del tipo de marca; vy, (f) los nombres de los productos y servicios
para los que solicita el registro de marca. Ademis se establece
el derecho de las Partes contratantes de requerir el pago de una
tasa por el registro marcario. Adicionalmente, se indica que las
Partes contratantes no podrdn solicitar requisitos adicionales a los
contenidos en este articulo.

Registro iinico: De conformidad con el articulo 6 cuando se
hayan incluido en una solicitud tnica productos o servicios
que pertenezcan a varias clases de la Clasificacién de Niza, esa
solicitud dard por resultado un registro tinico.

Clasificacion de productos y servicios: Cada registro y publicacién
efectuados por la Oficina que se refieran a una solicitud o un
registro y en que se indiquen productos o servicios, deberin
designar los mismos por sus nombres, agrupindolos segin las
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clases de la Clasificacién de Niza, y cada grupo deberi ir precedido
por el niimero de la clase de esa Clasificacién a la que pertenezca
ese grupo de productos o servicios.

Duracién y renovacion del registro: El plazo de proteccion del
registro marcario se establece en diez (10) anos prorrogables por
periodos iguales. Para la renovacidn, cada Parte contratante podra
requerir la presentacién de una solicitud y el pago de una tasa.

Obligacion de cumplir con el Convenio de Paris: Atendiendo
al articulo 15, las Partes contratantes deben cumplir con las
disposiciones del Convenio de Paris relativas a marcas.

Reglamento: El articulo 22 establece que el reglamento del Tratado
contendrd reglas relativas a:

©  Detalles ttiles para la aplicacién del Tratado;

Requisitos, asuntos o procedimientos administrativos; y,
Formularios internacionales tipo.

Aplicacion del TLT: El articulo 27 precepttia que solamente el
Tratado serd aplicable a las Partes contratantes que sean parte
del mismo y del TLT. Cuando una Parte contratante, que lo
sea del presente Tratado y del TLT, aplicard en sus relaciones
con los Estados que no sean parte del Tratado de Singapur, las
disposiciones del TLT.

Reservas: En cuanto a las reservas, el Tratado establece que las
Partes contratantes pueden declarar que no aplicardn los articulos 3
(1) (que se refiere a los requisitos de la solicitud inicial del registro
marcario), 5 (en cuanto a la fecha de presentacién), 7 (referente
a la divisién de la solicitud y registro), 8 (5) (en lo que se refiere
a la presentacién de las comunicaciones de conformidad con el
formulario tipo), 11 (que se refiere al cambio de titularidad) y
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13 (relacionado a la duracién y renovacién del registro marcario)
en lo que se refiere a marcas asociadas, defensivas o derivadas.
Asi como también, que no aplicard las disposiciones del articulo 6
cuando su legislaciéon prevea, en la fecha de adopcién del Tratado,
el registro multiclase de productos o servicios. Asimismo, podra
declarar que si se reserva el derecho de examinar el registro de una
marca cuando se solicite la renovacién del registro de la misma
segtn lo establecido en el articulo 13 (4). Ademis se contempla
la posibilidad de que las Partes contratantes pronuncien reservas
en cuanto a que ellas si solicitardin que la licencia de una
marca esté inscrita para que el titular pueda gozar del derecho
correspondiente.




(e) SERVIPRENSA
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