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Resumen

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) es uno de los tres pilares de la Organizacién Mundial del Comercio
(OMC). Tal convenio, para los paises en vias de desarrollo —alrededor de 70-, entré en
vigor, a tenor del articulo 66, a los cinco afios de su vigencia -1 de enero de 2000-. Este
fue el caso de Honduras. En el presente articulo, efectuaremos un brevisimo recorrido
historico sobre la regulacién juridica de la propiedad intelectual en el citado pais para,
seguidamente, examinar la legislacion imperante previa al ADPIC vy, posteriormente, tras

la incorporacion del mismo.

Abstract

The agreement on Intellectual Property Rights relating to the Trading Rights (ADPIC) is
one of the three pillars of the World Trade Organization (WTO). Such an agreement, for
developing countries -about 70- entered into force, pursuant to Article 66, after five years
of its approval -January 1%, 2000-. This was the case of Honduras. In this article, we will
make a brief historical overview of the legal regulation of intellectual property in that
country for, then, examine the prevailing law prior to ADPIC and later, after its

incorporation.
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1. Introduccién

En la Economia del Conocimiento, en la que hoy estamos inmersos, la propiedad
intelectual es la base juridica sobre la que se apoya la evolucion de numerosos sectores
econdmicos que presentan un mayor valor afiadido en el comercio internacional. Aspectos
como, entre otros, la investigacion, la creacion, la invencion y la innovacion, deben ser
estimulados y recompensados a través de la extension de las leyes de proteccion
intelectual por los distintos paises del mundo. Teniendo en consideracion cuanto
planteamos, con buen criterio, se establecié el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC). La denominacion del ADPIC es un tanto
equivoca, porque no constituye un convenio autonomo e independiente en el plano
internacional, sino que, a pesar de su trascendencia, unicamente representa un anejo del

Acuerdo por el que se crea la OMC (Gomez Segade, 1995).

En el citado convenio se fijaron los niveles minimos de proteccién que cada
gobierno debia otorgar a la propiedad intelectual —en virtud del articulo 1.2 del ADPIC por
el término propiedad intelectual se entiende tanto la intelectual como la industrial- de los
demas miembros de la OMC. La creacion de la OMC y la firma del ADPIC en 1994 forman
parte de la instauracion de un nuevo modelo en las relaciones internacionales. Entre los
firmantes del ADPIC de 1994 no sélo habia un gran numero de paises, sino también la
Union Europea en cuanto tal, cuya competencia para firmar el Convenio de la OMC fue
defendida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades, después de haber sido
cuestionada por un sector (Drexl, 1994).

El ADPIC esta vinculado, de forma total, al Acuerdo por el que se crea la OMC del
que forma parte integrante. Esta circunstancia, siguiendo a Gomez Segade (1995), da
lugar a lo que podriamos calificar como globalidad externa. Pero el ADPIC también esta
dotado de una globalidad interna, ya que, a diferencia de otros convenios en materia de

propiedad intelectual, no permite la inaplicacibn de ninguna de sus normas. En
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consecuencia, no podran efectuarse reservas a ninguna de sus disposiciones sin el

consentimiento de los demas miembros -articulo 72 del ADPIC-. En la practica, al ser
preceptivo la aquiescencia de todos los firmantes, realizar reservas sera practicamente
imposible, porque cada miembro dispone de un derecho de veto mediante la denegacion
de su consentimiento. Esta globalidad interna trata de garantizar un nivel minimo de
proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo, que es imprescindible en las

presentes circunstancias de globalizacion de la economia.

A pesar de la globalidad interna del ADPIC, que impide realizar reservas sobre
cualquiera de sus preceptos, necesariamente tenia que existir alguna norma que tuviera
en cuenta las circunstancias de cada pais. Normas de este tipo eran muy importantes
para los paises en vias de desarrollo, porque, no obstante sus reclamaciones, no se
admitieron excepciones a la hora de incorporar a las legislaciones nacionales lo dispuesto

en ADPIC, y unicamente se dio entrada a un mecanismo de aplicacion gradual del ADPIC.

A partir del ADPIC nace la era de la globalizacién de la propiedad intelectual, cuya
primera década estuvo marcada por una incesante expansion de su cobertura geografica.
Pero el proceso no se ha detenido. ADPIC es parte de un sistema global de propiedad
intelectual que todavia esta en pleno desarrollo. Basicamente, porque ha facilitado la
profusibn de nuevas convenciones y tratados que expanden y regulan derechos de
propiedad intelectual, al tiempo que se difunden acuerdos formales e informales publicos
y privados que abarcan a practicamente todos los paises del mundo y que establecen,
con mayor o menor fuerza, las reglas del juego sobre las cuales funcionan los mercados
(Braithwaite y Drahos, 2000).

El acuerdo que comentamos —ADPIC- incorpora la propiedad industrial y los
derechos de autor en un solo convenio en un esfuerzo de armonizacion que no tiene
precedentes historicos en cuanto a su amplitud y profundidad. Lo notable es que este
concierto no es gobernado por una entidad especializada, como la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual -OMPI-, sino que es parte integral de la OMC, sometido, al
igual que el resto de las disciplinas comerciales, a los mismos procedimientos de

resolucidén de controversias.

Conviene poner de relieve que el ADPIC es uno de los acuerdos de la OMC que

mas polémica ha suscitado desde su nacimiento. La propia incorporacién de los derechos
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de propiedad intelectual a las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay para la

reduccion de los obstaculos al comercio internacional fue una cuestion controvertida que
termino resolviéndose con el nacimiento del Acuerdo para dar satisfaccién al pretendido

equilibrio de intereses entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo.

Aunque el debate académico sobre la privatizacion del conocimiento ha sido
realmente extenso, después de una revision de la literatura existente sobre el particular
(Polanyi, 1962; Nelson y Winter, 1982; Rosenberg, 1982; Drahos, 1996 y 2004; Stokes,
1996; Granstrand, 1999; Cohen, Nelson y Walsh, 2002; Drahos y Mayne, 2002; Wettelius
y Wijkander, 2002, Sanchez Padrén, 2003; Tijssen, 2003; Arundel, 2004; Nelson, 2004),
consideramos que la polémica continua todavia vigente y que las conveniencias de
proteccion o apertura de los sistemas y las leyes en derechos de propiedad intelectual
dependen del contexto econdmico de cada pais. En otros términos, las condiciones de
desigualdad econdmica y social existentes entre los distintos paises implican que deben
tomarse medidas diferenciadas. En todo caso, se avanza hacia un proceso de
homogenizacion, a través de convenios y tratados, liderado por los paises desarrollados,

en condiciones asimétricas de negociacion.

En relacion a este ultimo aspecto, cabe determinar que el primer paso, por lo que a
la homogenizacion respecta, en el ambito que comentamos, se da con el Convenio de
Paris (1883) para la proteccion de la propiedad intelectual, pero la evoluciéon que tuvo la
propiedad industrial durante el siglo XX, integrada al comercio de intangibles, servicios y
mercancias, generé una complejidad del comercio internacional, que se fue regulando en
acuerdos normativos multilaterales y concesiones arancelarias denominadas GATT -cuyo
acronimo significa General Agreement on Tariffs and Trade (1947)-, hasta la Ronda de
Uruguay, de la cual surgieron los ADPIC (1994) y la OMC (establecida en 1995).

El objetivo del Acuerdo es proteger los derechos de propiedad intelectual, de modo
que, por un lado, contribuyan a la promocién de la innovacién tecnolégica y a la
transferencia de la tecnologia en beneficio reciproco de productores y de usuarios vy, por
otro, favorezcan el bienestar social y economico y al equilibrio de derechos y obligaciones
-articulo 7 del ADPIC-. Para ello, el ADPIC fija estandares minimos de proteccion de los
distintos derechos de propiedad intelectual, e, incluso, para la defensa de la competencia
en los contratos de licencia de tales derechos -articulo 40 del ADPIC-, que condicionan la

actuacioén de los Estados miembros en la materia.
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Entendemos que el desarrollo de los mercados propiciado por los ADPIC deberia
generar un “mayor bienestar” para todos aquellos paises que adoptan unas normas
legales ajustadas a las resoluciones elaboradas por la OMC para la propiedad intelectual:
la generacion de externalidades como consecuencia de las transferencias tecnolégicas
inducidas por la “armonizacion” de los derechos de propiedad llegaria a todos los confines
del planeta. Por el contrario, la no adopcion de aquellas normas armonizadoras supondria
para cualquier pais ponerse en un lugar “fuera de mercado” por donde no pasarian los

caminos del progreso.

En cualquier caso, ciertos autores (Panagariya, 1999; Maskus, 2002) ponen de
relieve que las consideraciones esgrimidas, distan notablemente de ser realistas. Todas
las teorias sobre el progreso de las tecnologias que se presentan desde mediados del
siglo XX parten del reconocimiento de que la difusion de las innovaciones descansa en los
procesos de imitacion. Por el contrario, consideramos que la aplicacion de los ADPIC no
favorece la imitacion. De hecho, no es casualidad que sean industrias de contenidos
facilmente copiables, como la farmacia y el software, las que esencialmente han
contribuido al impulso de los ADPIC, entre cuyos objetivos se encuentra el hecho de
impedir la imitacion en las industrias locales (Maskus, 2002). Uno de los ambitos donde se
proyecta, de manera nitida, la imitacién es, precisamente, en el caso de la produccion de
genéricos. En este supuesto, los ADPIC dificultan que los paises del sur accedan a unas

industrias de genéricos totalmente emancipadas (Drahos et al., 2004).

Como se fue haciendo cada vez mas notorio en la década siguiente a la firma del
ADPIC, tal convenio precedié a la era de Internet y al auge de la biotecnologia y, por
tanto, fue un acuerdo incompleto. De esta forma, la historia de |la propiedad intelectual no
concluyo con el ADPIC ni con los tratados de la OMPI de 1996, sino que a partir de ellos

se inicié una nueva época historica que todavia no ha culminado.

Como el resto de los Acuerdos de la OMC, el ADPIC establece la prohibicién de
discriminacion -a través de las clausulas del tratamiento nacional (articulo 3) y el
tratamiento de la nacién mas favorecida (articulos 4 y 5)-, cuenta con una institucion que
supervisa su aplicacién, el Consejo de los ADPIC -articulo 68 del ADPIC-, y las
controversias que surjan entre los Miembros con motivo de su puesta en practica han de

ser dirimidas recurriendo al Organo de Solucién de Diferencias -articulo 64 del ADPIC-.
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Las discrepancias entre los niveles de desarrollo econémico de los miembros reciben

atencion a través del establecimiento de disposiciones transitorias especificas para los
paises en desarrollo -articulos 65, 66.1 y 70 del ADPIC- y del compromiso de los paises
desarrollados de prestarles cooperacion técnica y financiera -articulo 67 del ADPIC-.
Asimismo, el Acuerdo impone a éstos paises la obligacion de propiciar la transferencia de

tecnologia a los paises menos adelantados -articulo 66.2 del ADPIC-.

En todo caso, dejando a un lado las consideraciones de caracter preliminar
expuestas, cabe sefialar, sobre todo por los efectos que en este trabajo interesan, que
cuando el ADPIC se aprobd, de acuerdo con el art. 66 del citado convenio, a ciertos
paises se les concedid prorrogas para que pudieran adaptar sus legislaciones sobre
propiedad intelectual al ADPIC. De acuerdo al estado de ratificaciones que informa la
OMC, todos los paises latinoamericanos son miembros de esa organizacion, de modo que
estan obligados por el ADPIC. En el presente capitulo, nos referiremos, con detalle, a la
situacion legislativa imperante en diferentes escenarios temporales en Honduras. En este
sentido, examinaremos, en primer lugar, el recorrido legislativo realizado, en el citado
pais, en el ambito de la propiedad intelectual. En segundo término, analizaremos, con
caracter critico, la situacién vigente previa a la adopcion del ADPIC para, finalmente,
estudiar el escenario juridico, tras la adopcion del citado convenio a la legislacion actual,

imperante hoy dia.

2. Marco normativo histéricamente imperante en materia de Propiedad Intelectual

en Honduras

Como pais miembro de la Organizacion Mundial del Comercio, Honduras, con el pro-
posito de cumplir las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales suscri-
tos, ha aprobado diversas leyes dirigidas a proteger, de manera integra, los derechos rela-
cionados con la propiedad intelectual. Antes de analizar, con cierto grado de exhaustividad,
el marco juridico existente antes y después del ADPIC, consideramos necesario hacer un
examen cronoldgico con la firme determinacién de ilustrar, aunque sea someramente, to-

dos los avances legislativos que Honduras ha formulado al respecto.

En 1910 se ratifico la suscripcion de la Convencion sobre Patentes de Invencion,

Dibujos y Marcas, celebrada en Buenos Aires el 20 de agosto de 1910.
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Nueve afos mas tarde, en concreto el 14 de marzo de 1919, se aprobaron las
primeras leyes sobre la materia. Una es la Ley de Patentes y la otra la Ley de Marcas de

Fabricas.

En 1935 se suscribié la Convencidon General Interamericana de Proteccién Marcaria

y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929.

Durante los afios de 1946 y 1957 se realizaron reformas a la Ley de Marcas de
Fabricas y a la Ley de Patentes con el objetivo de adecuarlas a las diversas disposiciones

de los Tratados que, hasta esa fecha, se habian suscrito.

En 1977 se incorporo, tanto en la Ley de Marcas de Fabricas como en la Ley de
Patentes, el amparo de nuevas figuras como el nombre comercial y las marcas de
servicios. Asimismo, se mejoro la produccion, previniendo la rehabilitacién de las marcas y
registro solo para los productos comprendidos en la clase indicada por el solicitante, de

acuerdo con la clasificacion internacional de productos y servicios de Niza.

Uno de los primeros antecedentes normativos en cuanto a Propiedad Intelectual se
refiere, 1o encontramos presente en la Constitucion de la Republica de Honduras —
aprobada por el Decreto 131 de 11 de enero de 1982-, en la que se contempla que el
ordenamiento juridico que examinamos tiene como finalidad, en el supuesto que nos
ocupa, proteger la propiedad intelectual. Asi se deduce de diferentes preceptos de la
Carta Magna, entre los que destacan los arts. 108, 133 y 339.

Dispone el art. 108 que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozara de la
propiedad exclusiva de su obra, invencion, marca o nombre comercial con arreglo a la
Ley”. Tal ley consagra la legitima facultad de los titulares de los derechos de propiedad

intelectual.

A tenor del art. 133 “los trabajadores intelectuales independiente y el resultado de su
actividad deberan ser objeto de una legislacion protectora”. A este respecto, hay que
distinguir entre creadores que prestan sus servicios laborales en régimen de relacion
laboral por cuenta propia y por cuenta ajena. En el primer caso, que es al que

esencialmente parece referirse la presente norma, autor que trabaja por cuenta propia,
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tiene, por el simple hecho de su creacion, todos los derechos sobre su obra. Estos

derechos son de dos tipos diferentes: morales y patrimoniales. En multitud de ocasiones,
sin embargo, el autor no desarrolla su labor creativa por cuenta propia, sino dentro del
ambito organizativo de una empresa, en régimen de relacion laboral, es decir, con un
contrato de trabajo por cuenta ajena, en la que el empresario le retribuye con un salario.
En este caso, el régimen de derechos que se le atribuyen y la cesion de derechos al
empresario han de ser necesariamente distintos al primer supuesto apuntado. Con buen
criterio, la Carta Magna hondurefa incluye, en su articulado, una prevision a este

respecto.

Finalmente, el art. 339 determina que “no se consideran monopolios particulares
los privilegios temporales que se conceden a los inventores, descubridores o autores en
concepto de derechos de propiedad cientifica, literaria, artistica o comercial, patentes de
invencion y marcas de fabricas”. Tal precepto reproduce el art. 264 de la pretérita

Constitucion hondurefia de 1965 — aprobada por Decreto 20 de 6 de junio de 1965-.

El 15 de noviembre de 1983 se suscribio el acuerdo que establece la Organizacion
Mundial de Propiedad Intelectual, suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y

enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Honduras ratificd su decision de pertenecer al Convenio de Berna para la proteccion
de las obras literarias y artisticas —hecha en Berna el 9 de Septiembre de 1886, revisada
en Paris el 24 de Julio de 1971 y enmendada el 28 de septiembre de 1979-, mediante el
Decreto 135-89 de 14 de septiembre de 1989.

También ratificé el Convenio de Ginebra, para la proteccion de los productores de
fonogramas contra la reproduccion no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el
29 de Octubre de 1971, en virtud del Decreto 144-89, de 21 de Septiembre de 19809.

La Convencién de Roma sobre la proteccién de los artistas, intérpretes ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, hecha en Roma el 26
de Octubre de 1961, fue ratificada por Honduras en virtud del Decreto 145-89, de 25 de
octubre de 1889.

En el transcurso del ano 1993, previo analisis del ADPIC, se emitieron y aprobaron
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dos leyes compatibles con las disposiciones establecidas en este ultimo. Se trata, por un

lado, del Decreto 141-93 denominado Ley del Derecho de Autor y de los Derechos
Conexos, de 30 de agosto de 1993, y, por otro, del Decreto 142-93, de 7 de septiembre de
1993, denominado Ley de Propiedad Industrial. Con la aprobacion de las dos leyes
mencionadas se crea, en la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y
Comercio, la Direccion General de Propiedad Intelectual. La Direccion General de
Propiedad Intelectual (DIGEPIH), es el punto de informacién especificado en el art. 69 del
ADPIC. La DIGEPIH, que comprende la Oficina Administrativa de Derecho de Autor y
Derechos Conexos y la Oficina de Registro de Propiedad Industrial, tiene como objetivo
garantizar y fortalecer la proteccién de los derechos de propiedad intelectual, asi como
cumplir con los compromisos internacionales y participar en los procesos de negociacion

bilateral y multilateral en materia de propiedad intelectual.

En el afio de 1994, Honduras firma el ADPIC y el Convenio de Paris sobre la
Proteccion Industrial (Acta de Estocolmo de 1967).

Es en el afo 2000 cuando el Congreso de Honduras aprobd la nueva Ley del
Derecho de Autor y de los Derechos Conexos en virtud del Decreto 4-99-E, de 2 de
diciembre de 1999, y la Ley de Propiedad Industrial incluida en el Decreto 12-99-E, del 30
de diciembre de 1999. Estas dos leyes incorporan en su articulado medidas de

observancia, procedimientos civiles, penales y administrativos.

3. Disposiciones legales vigentes antes de la incorporacion del ADPIC

Como ya hemos anunciado en el apartado precedente, el marco juridico imperante
en Honduras en materia de propiedad intelectual, en sentido amplio, antes de la
incorporacion del ADPIC viene constituido por el Decreto 141-93, denominado Ley del
Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, de 30 de agosto de 1993, y, por otro, del
Decreto 142-93, de 7 de septiembre de 1993, denominado Ley de Propiedad Industrial.
Seguidamente, efectuaremos un examen individualizado de cada una de las disposiciones

normativas enunciadas.

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es amplia —ocho titulos con un
total de 165 articulos-, explicativa y de adecuada terminologia. Incorpora toda clase de
obras de diferente naturaleza -escritas, orales, musicales, dramaticas, audiovisuales de

bellas artes, fotografias como obra literaria- la transmision publica audiovisual, tanto por
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satélite como su distribucion por cable.

Define los derechos morales que tiene el autor sobre su obra. Estos tienen que ver
con la paternidad e integridad de la obra. En cuanto a los derechos patrimoniales cabe
sefalar que se refieren a la retribucidn econdémica del autor, por el sélo hecho de la
creacion. Esto implica dos aspectos. Por un lado, que el autor es titular de estos derechos
sin requerimientos y formalidades algunas. Por otro lado, que nadie puede, sin la

autorizacion del autor, apropiarse, disfrutar o usar de los derechos patrimoniales de aquél.

Establece una duracion de la proteccion para los efectos patrimoniales de 50 afos
después de la muerte del autor. Tal plazo ha sido, como en el apartado siguiente veremos,

objeto de ampliacion en la actual normativa imperante sobre la materia en Honduras.

Tal normativa presenta ciertas limitaciones a la proteccion para, precisamente,
permitir una justa explotacion de las obras por el publico, para casos especificos, tales
como la reproduccion para uso privado, el uso de las bibliotecas, para propdsitos
educativos y otros. Ademas, provee requerimientos estrictos para cada supuesto de

limitacion.

Contempla algunas disposiciones sobre los contratos -el contrato de edicion de
representacion, de inclusion de la obra en fonograma, de representacion y ejecucion
publica-. Estas clausulas fueron incluidas, con buen criterio, teniendo en consideracion
que Honduras no dispone de una ley especifica sobre contratos, los cuales, dicho sea de
paso, estan regulados por el Codigo de Comercio de 1950. Los arts. 660 a 690 de este
ultimo incluyen disposiciones generales y principios basicos en materia del nombre

comercial, signos distintivos, marcas y patentes de invencién.

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, como se su propia
denominacion se deduce, regula, ademas de los derechos de autor, los derechos
conexos, porque se considera apropiado y necesario otorgarle un derecho similar al que
se concede a los derechos de autor, tal como lo establece la convencidon de Roma de
1961, a quienes comunican obras al publico.

La legislacion que comentamos incluye, en su articulado, consideraciones relativas

a la explotacion de obras bajo licencias no exclusivas de acuerdo con los tratados
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internacionales suscritos por Honduras, y al registro de obras y transferencias de

derechos. Ademas, contiene figuras de sociedades colectivas para la administraciéon de
estos derechos. Una de las prioridades para el asesoramiento de los derechos de autor
sera la creacién de estas sociedades. Consideramos necesaria la existencia de estas
sociedades, ya que realizan diversas funciones: administran los derechos de sus
representados y supervisan la utilizacion de las obras respectivas; negocian con los
eventuales usuarios; otorgan licencias a cambio de regalias adecuadas y las distribuyen
entre los titulares de los derechos; y celebran contratos de representacion reciprocos con
entidades extranjeras de la misma naturaleza, lo que genera todo un marco de relaciones

internacionales y de intercambio de remuneraciones por la explotacion de sus derechos.

También establece la creacion de la Oficina Administrativa de los Derechos de
Autor y Derechos Conexos. Esta ultima esta adscrita a la Secretaria de Economia, dado el
caracter econémico de estos derechos que no sélo transcienden en la esfera cultural,
educativa y de entretenimiento, sino que inciden directamente en los titulares, en las
industrias y en los comercios que giran alrededor de la actividad, en la generacion de em-
pleo para una diversa gama de trabajadores y, en general, como una fuente de riqueza

para el pais donde se crean, se producen, se difunden o se utilizan las obras protegidas.

La normativa, en caso de infraccion, establece sanciones y procedimientos penales
y civiles. La proteccion de los derechos que comentamos careceria de plena eficacia si
unicamente se otorgase, sin mas, el simple reconocimiento legal. Ademas, conviene
determinar que el legislador hondurefio, en la norma que analizamos, contempla diversas
sanciones y procedimientos penales dependiendo de cada caso particular. En este
sentido, las multas pueden oscilar, segun el supuesto concreto, desde 5.000 hasta 10.000
Lempiras a quienes intencionalmente y sin consentimiento, cometan violaciones. En caso
de reincidencia, se aplicara el doble de la multa impuesta y, ademas, se sancionara con la
suspension temporal o cancelacion definitiva del permiso concedido para operar por

medio de la autoridad correspondiente.

Dispone el art. 140 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos que “sin
perjuicio de las sanciones administrativas establecidas en el articulo anterior, los delitos
en contra de los derechos de autor, ademas de las penas especiales que pudieran
corresponder, seran sancionados con las establecidas en el articulo 251 del Cdédigo

Penal’. Sin embargo, dicho articulo se refiere a penas de reclusién de 1 a 5 anos, por
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violaciones de los derechos de propiedad industrial y no de derechos de autor. Asimismo,

el articulo 250 del Codigo Penal, habla de reclusién de 6 meses a 2 afios a quien viole los
derechos de autor. Nos encontramos ante una situacion que, lejos de ser subsanada, se
prolongé durante un espacio de tiempo nada desdefiable. En concreto, hasta la
aprobacion de la normativa que sustituye a la que comentamos y de la que tendremos

ocasion de ocuparnos en el apartado siguiente.

Asimismo, disciplina en el art. 146, como medida precautoria, el decomiso
preventivo de toda obra, edicidon y/o ejemplares que hayan sido fraudulentamente
reproducidos; o el producto que se haya obtenido con la enajenacion o alquiler de tales
obras, ediciones o ejemplares. Ademas, conviene sefialar que el titular de los derechos o
quien tenga la representacion legal o convencional también podra pedir el producto de los
espectaculos teatrales, cinematograficos, filarmoénicos o cualquier otro similar. Todo ello
sin perjuicio del derecho de exigir la indemnizacion por dafos y perjuicios a que diera

lugar la infraccion.

A continuacién, efectuaremos un andlisis del Decreto 142-93, de 7 de septiembre
de 1993, denominado Ley de Propiedad Industrial. Antes de comenzar con el examen de
la misma propiamente dicho, cabe determinar que tal norma sustituye a la precedente Ley

de Patentes de Invenciéon de 1 de abril de 1919.

Cabe poner de relieve que Honduras no es miembro del Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial —signos distintivos-. En
consecuencia, su Ley de Propiedad Industrial de 1993 regula lo relativo a patentes de
invencion, disefios industriales, modelos de utilidad, secretos industriales y signos
distintivos. Por lo que a nuestros efectos respecta, cabe sefalar que las patentes son
objeto de disciplina en los arts. 1 a 22; 35 a 53; 61 a68;y 129 a 158.

Aunque la ley hondurefia de Propiedad Industrial de 1993, representd un notable
adelanto en relacion a la normativa a la que sustituyd, todavia mostraba deficiencias

frente a los compromisos derivados de Ronda Uruguay.

Una caracteristica interesante de la Ley de Propiedad Industrial de 1993 estriba en
su definicién de invencidn, pues la misma no esta en funcién de la relacion problema-

solucidén, sino que se desarrolla de manera mas amplia, partiendo de todo aquello que sea
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una creacion humana que permita transformar la materia o la energia para su

aprovechamiento por el hombre. Podran, a este respecto, ser invenciones tanto los

productos como los procedimientos.

La norma hondurefia que examinamos, al referirse a lo que no es patentable, alude
a aquello que no se considera invencion, por una parte, y lo exceptuado de patentabilidad
por otra. A diferencia de otras leyes de América Latina —caso, por ejemplo, de la ley
salvadorefia, con la cual es contemporanea-, la ley hondurefia contempla mas

excepciones a la patentabilidad.

La primera parte del art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial de 1993 dispone que
no se otorgara patente a todo aquello que, en su contenido o forma, sea contrario al orden

publico, a la moral y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposicion legal.

La ley que analizamos no considera invencion a los principios tedricos o cientificos,
los descubrimientos, los esquemas, planes, reglas y meétodos para realizar actos
mentales, juegos o0 negocios; las creaciones estéticas y artisticas; la forma de
presentacion de informacion; los métodos de diagndstico, quirurgicos o terapéuticos
aplicables al ser humano y a los animales; los programas de ordenador (software); y las
‘mezclas” de productos conocidos, su variacion de forma o dimensiones que den como

resultado productos obvios.

Por otro lado, el art. 6 de la ley no reconoce patentabilidad para las variedades
vegetales, los procesos esencialmente bioldgicos para la obtencion o reproduccion de
plantas 0 animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a
material capaz de conducir su propia duplicacién, por si mismo o de cualquier otra manera
indirecta, cuando consistan en seleccionar o aislar material bioldégico disponible y dejarlo
que actué en condiciones naturales; no sera patentable el material genético ni las

invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

A efectos del estado de la técnica, la redaccion de la norma es muy similar a la
referida en la ley de El Salvador, es decir, se considerara lo que, al respecto, exista a nivel
mundial. El plazo varia, a tenor del art. 15 de la Ley, segun la invencion. Asi, por un lado,
son 17 afos para los productos farmaquimicos o farmacéuticos o de procesos de

obtencion de estos productos, contados a partir de la fecha de presentacion de la
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solicitud. Por otro lado, son 20 aios, para el resto de las invenciones.

Los derechos conferidos por la patente, estan redactados en el sentido del art. 28
del ADPIC, contemplandose también la libre disposicion de esos derechos. Ademas, cabe
sefalar que los derechos otorgados por la patente no podran hacerse valer contra
cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por
el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido licitamente en
el comercio nacional o internacional por el titular de la patente o por sus licenciatarios —

art. 15-. Asimismo, debemos destacar que el agotamiento es internacional.

En cuanto a la infraccidn de procedimientos patentados para obtener un producto
nuevo, la ley hondurefia contempla la inversion de la carga de la prueba, cuando ese
producto novedoso fuere producido por un tercero presumiendo, mientras no se pruebe lo
contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado —art.
150-.

A diferencia de otras leyes de Propiedad Industrial de América Latina
contemporaneas -cual, por ejemplo, es el caso de El Salvador-, la ley hondurefa si
preservo las licencias obligatorias, tanto por interés publico como a solicitud de un tercero
particular. La ley es extensa en cuanto a las causas y el procedimiento para promover la
licencia obligatoria —arts. 61 a 67-. Esta ultima, podra ser solicitada por cualquier persona
que acredite su capacidad para explotar la invencién patentada, cuando ésta no esté
siendo utilizada en Honduras para abastecer el mercado interno o, cuando explotada en el
extranjero, tampoco se esté abasteciendo el mercado local, salvo no explotacién por
causa de fuerza mayor o casos fortuitos. Ni la falta de recursos econémicos ni la falta de
viabilidad econémica seran atendidos como caso de fuerza mayor o fortuito para justificar

la no explotacién de la patente.

La ley exige el uso de la patente y la presencia del producto en el mercado
hondurefno, sea por produccion local, por importacion o ambos. Dicha solicitud solo
procede después de cuatro afios contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud o después de tres afos contados a partir de la concesién de la patente,

aplicandose el plazo que expire mas tarde.

A pesar de los plazos referidos, la ley contempla un plazo mas de gracia a favor del

27



Revista Internacional del Mundo Econémico y del Derecho
Volumen V (2013) Pags. 14-46
titular de la patente, en el sentido de que, hecha la solicitud de licencia obligatoria, la

Secretaria de Economia y Comercio “dara oportunidad al titular de la patente para que
dentro del plazo de dos afios contados a partir de la notificacion que se haga a este,

proceda a su explotacion” —art. 62 ultimo parrafo-.

En el art. 65, la ley contempla la licencia obligatoria en lo referido a la patente
dependiente o segunda patente. El precepto afiade que e1 Registro podra, en las mismas
circunstancias, conceder una licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo
solicitare el titular de la patente anterior, su licenciatario o el beneficiario de una licencia

obligatoria sobre dicha patente anterior.

Las licencias obligatorias por razones de interés publico contemplan en particular
los casos de emergencia y seguridad nacional, casos de nutricion o salud publica. En
estos supuestos, tanto el Estado como cualquier particular pueden solicitar la licencia

obligatoria.

Las patentes caducan por la falta de pago de una anualidad, para las cuales, como
contempla el Convenio de Paris, existe plazo de gracia —arts 16 y 68-. El derecho se
pierde también por toda renuncia escrita, por el vencimiento de la vigencia y por la nulidad
declarada por el Registro de la Propiedad Industrial —arts. 43 y 53-. Finalmente, el
derecho también se pierde por la revocacion que de la patente haga el Registro de la
Propiedad Industrial por causa de abuso de los derechos con el propdsito de practicas

restrictivas de la competencia —art. 44-.

Para efectos de examen de fondo, la ley faculta al Registro para suscribir
convenios con instituciones publicas o privadas, nacionales o extranjeras, idoneas para

estos fines.

La ley concluye haciendo referencia a las acciones y sanciones por infraccion de

los derechos de propiedad industrial que reconoce.

Puede concluirse que, a pesar de que la ley hondureiia que hemos examinado en
el presente apartado es de 1993, la misma requeria de adaptaciones importantes para
que fuera integramente acorde con el ADPIC. Conscientes de tal extremo, el legislador

hondurefio, con buen criterio, segun veremos en el apartado siguiente, aprobd, en 1999,
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una nueva normativa que derogo a la de 1993.

4. Leyes aprobadas con la finalidad de adecuar el ordenamiento juridico interno al
articulado del ADPIC

A continuacién, examinaremos el marco juridico vigente en materia de propiedad
intelectual, tras la aprobacion de las leyes que incorporan a Honduras el ADPIC. Para
facilitar al lector el analisis de la presente cuestion hemos optado por discernir diferentes

subapartados.

4.1. Derechos de autor y derechos conexos

La Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos (Decreto 4-99-E),
reformada por el Decreto 16-2006, fue adoptada para implementar el ADPIC, proteger
todas las creaciones originales en el campo literario y artistico, incluyendo los programas
de ordenador y las bases de datos. Existe un proyecto de Reglamento de desarrollo de la
Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. A pesar de que el mismo es
ciertamente extenso y con un contenido interesante, su examen pormenorizado excederia
notablemente del objetivo del presente capitulo. Por ello, estimamos oportuno realizar, en

la parte final del presente subapartado, unas breves consideraciones sobre el particular.

Honduras no establece excepciones o exenciones al trato nacional para los
extranjeros que publiquen sus obras en dicho pais. La Ley protege los derechos de los
autores hondurefos, los extranjeros residentes en Honduras y las obras extranjeras
publicadas por primera vez en Honduras. Los derechos de los extranjeros cuyas obras
han sido publicadas por primera vez en el exterior son protegidos en virtud de
convenciones internacionales o, a falta de estas, sobre la base del principio de
reciprocidad.

La legislacion hondurefia reconoce, por un lado, el principio de proteccion de
derechos de autor sin la exigencia de ninguna formalidad de registro. Por otro, la
normativa actualmente vigente contempla la proteccion de todas las creaciones
intelectuales originales que tienen lugar en el campo de las letras, las artes y la ciencia,
reconociendo en el titular un conjunto de derechos que aseguran el respeto del autor

como tal (derechos morales) y otros que impiden la utilizacion o aprovechamiento de la
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obra por parte de terceras personas sin su autorizacion (derechos patrimoniales).

Conviene insistir en el hecho de que la Ley protege tanto los derechos de autor de
caracter moral como aquellos de caracter patrimonial. EI derecho moral, entre otros
aspectos, otorga la facultad de retirar de la circulacién la obra o suspender cualquier
forma autorizada de utilizaciéon de la misma, previa indemnizacion de los perjuicios que
pudiera causar a terceros. Los derechos patrimoniales -reproduccion, traduccion,
adaptacion, radiodifusion, comunicacién al publico, venta, alquiler, préstamo, importacion,
etc.-, incluyen, en el caso de obras de bellas artes 0 manuscritos originales de escritores o
compositores, el derecho a percibir el 5% del precio de las ventas que se realicen en
subasta publica o por conducto de un comerciante profesional de obras de arte. En
materia de derechos conexos, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusién, ostentan los derechos a que se refiere el
art. 14 del ADPIC.

La Ley otorga, ademas, a los productores de fonogramas, el derecho exclusivo de
autorizar o prohibir la reproduccion, directa o indirecta, la comunicacion y distribucion al
publico del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta o transferencia
de propiedad, el arrendamiento, el mutuo, la importacién, la puesta a disposicién del
publico de los fonogramas por cualquier medio o forma (art. 118 de la Ley de Derecho de

Autor y de los Derechos Conexos).

Los derechos patrimoniales estan protegidos por una duracién que corresponde a
la vida del autor y 75 afios después de su muerte, o, en el caso de obras cuyo plazo de
proteccion no puede calcularse sobre la base de la vida del autor, 75 afios contados a
partir de la divulgacién o publicacion de la obra. Quedan exceptuadas de esta regla las
obras fotograficas, cuyo plazo de proteccion es de 50 afos. La Ley de 2000 amplio el
plazo de proteccion de las obras y de los derechos conexos de 50 a 75 afos. El plazo de

proteccion previsto para los derechos conexos es de 75 anos.

La Oficina Administrativa de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la
DIGEPIH se encarga de establecer las normas de proteccién al derecho de autor y los
derechos conexos, manteniendo desde 1994 un registro de los mismos, iniciando
procedimientos administrativos e imponiendo sanciones en casos de violaciones de

derechos.
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Los aspectos mas importantes que reconoce la Ley relativa a los Derechos de Autor

y de los Derechos Conexos son:

1. Lafinalidad que no es sino incentivar la creatividad intelectual.

2. El intercambio de conocimientos, mediante la proteccion de los justos intereses de los
autores y demas titulares de derecho.

3. Estas modificaciones se deben a la respuesta a realidades mas complejas, resultado
de la evolucion tecnologica.

4. La ley no obliga a registrar las obras para garantizar la proteccion, basta que sea origi-
nal y se encuentre plasmada en un soporte o medio material.

5. No protege las ideas sino la forma original en que las mismas se expresan.

6. Unicamente recomienda proceder al depésito de las obras en la oficina administrativa
del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos.

7. Se define que el Derecho Conexo es el derecho que corresponde a quienes entran en
la categdrica de intermediarios en la produccién, grabacion o difusién de las obras (in-
térpretes, productores de fonogramas y organismos de redifusion).

8. La proteccion de la obra, con respecto al autor, es por tiempo indefinido.

9. Los derechos patrimoniales son protegidos, como hemos sefialado, por un plazo de 75
afos.

10.Al pasar al dominio publico, se pueden utilizar respetando la mencién del autor como

tal.

En cuanto al proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley del Derecho de Autor
y de los Derechos Conexos al que antes nos referiamos, cabe, a continuacion, realizar
unas breves consideraciones. El art. 1 del mencionado dispone que “tiene por finalidad
interpretar los principios y preceptos establecidos en la Ley del Derecho de Autor y de los
Derechos Conexos, Decreto No. 4-99-E, reformado por el Decreto No. 16-2006.
Asimismo, se incluyen e interpretan los principios y preceptos que amplian el régimen
establecido por la Ley” en funcién de una serie de tratados que enumera. En todo caso, a
nuestro criterio, la potestad reglamentaria no puede, en modo alguno, alterar el espiritu de
la ley, variando el sentido y alcance de la misma, dado que su objetivo debe ser el simple
desarrollo de la misma. En este sentido, es inadmisible que, de acuerdo con los arts. 1 a
20 del Cdédigo Civil de Honduras, una norma reglamentaria modifique una disposicion

legal.
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Desde el punto de vista estrictamente formal, seria pertinente que el texto
reglamentario, al igual que la ley a la que sirve, tenga un orden légico y congruente con la

misma, por lo que deberia dividirse en titulos y capitulos.

Es destacable incidir en el hecho de que en un numero nada desdefable de
preceptos del Reglamento se tergiversa tanto el texto como el espiritu de la Ley del
Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, que no debe olvidarse que fue aprobada
por el Congreso hondurefio, lo que podria dar lugar a la interposicién de ciertos recursos

constitucionales contra el mismo.

Asimismo, se crean procedimientos que no establece la ley, exigiéndose, al efecto,
nuevos presupuestos no contemplados en la normativa legal. En este orden de

cuestiones, se prevén sanciones no contempladas en la ley.

4.2. Patentes de invencion

La Ley de Propiedad Industrial (Decreto Ley 12-99-E) reformada por los Decretos
82-2004, Ley de Propiedad y Decreto 16-2006, tiene por objeto reconocer y proteger el
derecho de libertad de la industria y el comercio, asi como los derechos de los titulares de
invenciones, modelos de utilidad, disefios, marcas, nombres comerciales, senales de
propaganda, emblemas, indicaciones geograficas y denominaciones de origen,
proporcionando los mecanismos de prevencion y represion contra los actos de
competencia desleal, por medio de la emision de una legislaciéon interna acorde con tales
propdsitos. Existe un proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley de Propiedad
Industrial cuyo contenido, a nuestros efectos, resulta muy interesante por lo que en la

parte final del presente subapartado efectuaremos un breve comentario critico del mismo.

Tal norma regula el uso de patentes, modelos de utilidad y disefios industriales en
Honduras. Esta Ley revocé la anterior de 1993 que fue estudiada en el apartado anterior.
Para ser patentable, en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de Honduras, una
invencion debe ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion
industrial. Para poder ser reputada novedosa la invencién no debe haber sido divulgada o
hecha accesible al publico, en ningun lugar del mundo, antes de la fecha de presentacion

de la solicitud de patente en Honduras o de la solicitud extranjera cuya prioridad se
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reclama. Se considera que una invencion tiene nivel inventivo si la misma no resulta

obvia, y que es susceptible de aplicacion industrial cuando puede ser producida o utilizada

en cualquier tipo de industria.

A tenor de la legislacion hondurefia, no son patentables los procesos
esencialmente bioldgicos para la obtencidn o reproduccion de plantas, animales o sus
variedades, incluyendo los procesos genéticos, las variedades y especies vegetales y las
especies y razas animales; y los métodos de diagnostico y los métodos terapéuticos y
quirurgicos. La ley hondureia no prevé la exclusion de patentabilidad de invenciones
basada en razones de orden publico o moral. Sin embargo, tal extremo, todo hay que

decirlo, no excluye que la comercializacién de esas invenciones pueda impedirse.

La patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la
invencion patentada. Estos derechos concedidos solo podran hacerse valer contra actos
realizados por terceros con fines industriales o comerciales. Por consiguiente, el titular
tiene el derecho de actuar contra cualquier persona que, sin su autorizacion, fabrique,
ofrezca en venta, venda, utilice o importe, con el objeto de utilizarlo, venderlo u ofrecerlo
en venta, el producto patentado. Las patentes de invencion se conceden por un plazo

improrrogable de 20 afios contados a partir de la presentacion de la solicitud.

La Ley autoriza la concesion de licencias obligatorias para el uso de una patente,
por razones de interés publico, emergencia nacional, de seguridad nacional, nutricion o
salud publica. Asimismo, pueden concederse licencias obligatorias en el caso que la
patente no sea explotada en el territorio nacional dentro de los cuatro afos siguientes a la
presentacion de la solicitud o dentro de los tres afios siguientes a la fecha de concesion
de la patente, segun el plazo que venza mas tarde, siempre que la persona que solicite la
licencia acredite haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual
y no haberla podido obtener en condiciones y plazos razonables. En el caso de patentes
que impliquen alguna tecnologia de semiconductores, la licencia sélo se concedera para
un uso publico no comercial a una autoridad publica o a otra persona actuando por cuenta
de ella, o para corregir una practica que haya sido declarada contraria a la competencia.
Las licencias obligatorias se deben otorgar principalmente para abastecer el mercado
interno. No tienen caracter exclusivo, ni pueden ser objeto de cesion o sublicencias. Con
caracter previo al otorgamiento de la licencia obligatoria, se concede al titular de la

patente un plazo de dos afios para que inicie la explotacién del producto o del

33



Revista Internacional del Mundo Econémico y del Derecho
Volumen V (2013) Pags. 14-46
procedimiento patentado.

En la Ley de Propiedad Industrial se posibilita la paternabilidad de todas las
invenciones, en cualquier sector de la tecnologia, protegiéndolas por un plazo de veinte
afnos, contados desde la presentacion de la solicitud. Asimismo, se amparan los disefios
industriales y ciertos signos distintivos: marcas, incluyendo las notoriamente conocidas;
nombres comerciales, emblemas y rétulos; expresiones y sefales de propaganda; e

indicaciones geograficas.

Entre las modificaciones destacables introducidas en la nueva ley de Propiedad

Industrial pueden destacarse las siguientes:

Se redujeron las excepciones a la patentabilidad.

2. Se equiparo el plazo de proteccién de los productos farmacéuticos y agroquimicos de

las demas invenciones.

Se establecieron criterios para determinar la notoriedad de la marca.

Se amplié el plazo previsto para la cancelacién de una marca por falta de uso, de uno
a tres anos.

5. Se mejoraron los procedimientos judiciales establecidos para reclamar la violacion de
los derechos protegidos, contemplando mecanismos agiles para atender toda solicitud
de los legitimos titulares de los derechos, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas
cautelares para evitar el agravamiento de la infraccion, garantizar los resultados del
proceso a asegurar medios de prueba. Entre las medidas cautelares previstas se pue-
den mencionar, entre otras muchas: el secuestro de los productos ilicitos y el de los
materiales e instrumentos utilizados en su fabricacion; el embargo de bienes suficien-
tes para garantizar el resultado del juicio; el depdsito o aseguramiento de bienes, libros
o documentos que se refieren al contenido de la controversia; y la prohibicion de cele-
brar actos o contratos sobre los bienes en litigio.

6. Se incluyd la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos con el propdsito de

sancionar las infracciones previstas en la ley.

En cuanto al mencionado proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley de
Propiedad Industrial, cabe efectuar ciertas consideraciones, de caracter breve, tanto en el
fondo como en la forma. Asi, en primer término, el art. 1 del citado documento, relativo al

objeto, dispone que la finalidad del Reglamento es “desarrollar los preceptos normativos
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contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto No. 12-99-E y sus reformas,

Decreto No. 82-2004 Ley de Propiedad, Decreto No. 16-2006 Ley de Implementacion
(RD-CAFTA-USA) del Congreso Nacional de la Republica; asi como, desarrollar, aclarar y
establecer en casos omisos, los procedimientos a seguir en acciones de oposicion,
cancelacion, rehabilitacion, nulidad, caducidad, pruebas del uso y otros tramites que
derivan de la Ley”. El citado precepto es sumamente criticable dado que otorga una
facultad que unicamente es del Congreso Nacional de la Republica de Honduras como es,
de acuerdo con el art. 205.1 de la Constitucion de Honduras, crear, decretar, interpretar,

reformar y derogar las leyes.

De la simple lectura del articulado del proyecto de Reglamento puede deducirse
que un numero importante de sus preceptos son una copia tergiversada o una unificacion
de varios articulos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, el RD-CAFTAy su Ley

de Implementacion.

Resulta interesante incidir en el hecho de que el articulado de la Ley de Propiedad
Industrial contiene tanto normas sustantivas como adjetivas, por lo que el Reglamento no
deberia entrar en la regulacién de estas cuestiones sino unicamente deberia reglamentar

las expresamente permitidas.

La sistematica de los capitulos del proyecto de Reglamento no sigue el orden de la
Ley actualmente vigente, sino que es desordenado e incoherente. En otras palabras, por
decirlo en términos coloquiales, en lugar de aclarar los conceptos los vuelve confusos. En
teoria, un Reglamento, como el que comentamos, deberia servir para esclarecer los
conceptos eventualmente confusos de la Ley, sirviendo de referencia en el marco

procedimental de los mismos.

Por otro lado, en numerosos preceptos el proyecto de Reglamento, de manera
incomprensible, se atribuye facultades que, a tenor de la Constitucion hondurefia, son
propias del Poder Legislativo, por o que, en consecuencia, se presta a posibles recursos

ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Es realmente llamativa la creacién, por parte del proyecto de Reglamento, de
organos que la propia ley no regula ni tan siquiera se refiere indirectamente a los mismos.

En efecto, a titulo de ejemplo, se crea un Consejo Regulador, no pudiéndose deducir de
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qué norma legal procede, por lo que, a nuestro entender, tal disposicion reglamentaria

podria ser reputada nula.

Se establecen algunas disposiciones sobre la autoridad nacional competente. A
este respecto, en algunos supuestos, las sanciones o los recursos pueden ser impuestos
por funcionarios indeterminados en el propio proyecto de Reglamento, extremo que

parece quebrantar los principios de seguridad juridica y debido proceso administrativo.

Por lo que al articulado que disciplina los recursos que se interpongan frente a las
resoluciones, cabe determinar que se deduce que seran resueltos segun la persona que
solicite el mismo por parte del funcionario que mas le pueda ayudar, lo cual, a tenor de la

falta de rigor, parece inaceptable.

El uso de Internet o las solicitudes en linea, paraddjicamente, a pesar de estar
contemplado en la Ley vigente, no ha sido objeto de regulacion en el proyecto de
Reglamento. Es por ello que entendemos que, de acuerdo con el art. 174 Ley de
Propiedad Industrial, deberia existir un capitulo exclusivo para el desarrollo de este

asunto.

4.3. Modelos de utilidad

La legislacion sobre los modelos de utilidad esta contenida en los articulos 23 a 27
de la Ley de Propiedad Industrial. La citada Ley proporciona una definicion de modelos de
utilidad y excluye del ambito de aplicacion a los procedimientos y sustancias quimicas o
metalurgicas. Los modelos de utilidad se protegen a través de la concesion de patentes,
que se otorgan por un periodo de 15 afios, contados desde la presentacion de la solicitud
de patentabilidad. Un modelo de utilidad es considerado patentable cuando es novedoso y
susceptible de aplicacion industrial.

4.4. Dibujos y modelos industriales

Los disefios industriales -dibujos y modelos industriales- estan protegidos en base
a disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial -articulos 28 a 34- por un plazo de cinco
afnos a partir de la presentacion de la solicitud, prorrogable por dos periodos adicionales

de cinco anos cada uno. La proteccién de un disefo industrial se concede a través de su
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registro. Se amparan los disefios industriales que se consideren originales y susceptibles

de aplicacion industrial.

4.5. Marcas de fabrica o de comercio

Honduras otorga proteccion a las marcas y demas signos distintivos cuando
consten en el Registro de Propiedad Industrial. En este sentido, cabe determinar que la
Ley de Propiedad Industrial regula todo lo relativo a marcas, marcas colectivas,
expresiones o sefiales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas,
indicaciones geograficas, acciones y sanciones por infraccion de derechos y lo que se

refiere a la competencia desleal.

Los derechos conferidos por el registro de una marca tienen una vigencia de 10
afnos a partir de la fecha de su inscripcién, plazo que podra renovarse indefinidamente por
periodos sucesivos de 10 afios, contados desde la fecha de su ultimo vencimiento. La
actual Ley de Propiedad Industrial amplié el ambito de proteccion de las marcas para
incluir a todos los signos distintivos notoriamente conocidos. El propietario de una marca
puede, por contrato, otorgar la licencia de uso de la misma a una o a varias personas, de
forma exclusiva o no, para determinado territorio o zona. Ademas, hemos de sefalar que

el contrato de licencia de uso de marcas debera registrarse.

4.6. Esquemas de trazado de los circuitos integrados

Honduras no cuenta todavia con una legislaciéon especifica para regular la
proteccion de los esquemas de trazado. Unicamente, existe un proyecto de Ley de la
Proteccion de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados que, por el momento, no
ha sido aprobado. El mencionado proyecto de Ley tiene una extensién de 34 articulos.
Presenta disposiciones basicas sobre los esquemas de trazado (tipografias), que incluyen
disposiciones generales y principios basicos sobre solicitud y examen, nulidad, anulacion,
transferencias y licencias, responsabilidad penal y por dafnos y perjuicios, y extincion de
derechos. En ausencia de esta legislacion, se otorga proteccion por un periodo de diez
anos, contados desde la primera explotacion comercial del esquema, de acuerdo con el
art. 38 del ADPIC, que forma parte de la legislacién hondurefa. Como defensa, en caso
de importacion ilicita, el titular del derecho puede solicitar la aplicacion de medidas

cautelares como lo establece la Ley de Propiedad Industrial.
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4.7. Proteccion de variedades vegetales

La proteccion de las variedades vegetales esta asegurada unicamente a través de
la patente obtenida en la Secretaria de Agricultura y Ganaderia por medio del
Departamento de Certificacion de Semillas de la Direccion General de Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria (SENASA). La SENASA mantiene también el Registro Nacional

de Variedades Vegetales.

La Legislacion sobre la proteccion de variedades vegetales se espera que entre en
vigor préximamente. El Proyecto de Ley de Proteccion de Obtenciones Vegetales fija las
bases y procedimientos para la proteccion de los derechos de los obtentores de
variedades vegetales, incluye disposiciones sobre derechos y obligaciones del obtentor,
solicitudes, transmision de derechos, licencias de emergencias, procedimientos
administrativos e infracciones. Su aplicacion e interpretacion, para efectos administrativos,

correspondera a la SENASA.

4.8. Proteccion de la informacién no divulgada

Tanto la Ley de Propiedad Industrial (arts. 73 a 78 y 170 a 173), como el Cddigo
Penal (arts. 214 y 215) protegen los secretos industriales o comerciales, entendidos como
aquella informaciéon no divulgada que una persona posea, que pueda usarse en una
actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero. Dicha proteccion no requiere registro y esta asegurada, se encuentren o no
fijados en un soporte material los secretos. Los secretos industriales se protegen
indefinidamente, mientras la informacion que los constituyen no sea generalmente

conocida ni facilmente accesible y sea mantenida secreta por su legitimo poseedor.

No existen disposiciones que permitan que un tercero utilice informacion no
divulgada protegida por la ley, sin autorizacion de quien legitimamente posea el secreto o
informacion. La Ley contempla, sin embargo, una excepcion en el caso de que esa
divulgacion deba efectuarse para proteger al publico o cuando se hubiesen adoptado
medidas adecuadas para asegurar que esos datos o informacion secreta no sean objeto

de un uso comercial desleal por terceros.

38



Revista Internacional del Mundo Econémico y del Derecho
Volumen V (2013) Pags. 14-46

4.9. Indicaciones geograficas

La normativa sobre indicaciones geograficas y denominaciones de origen esta
contenida en los arts. 123 a 125 de la Ley de Propiedad Industrial. En tales preceptos se
estipula que una indicacidén geografica no podra usarse en el comercio en relacién con un
producto o un servicio cuando tal indicacion sea falsa o engafiosa, con respecto al origen
geografico del producto o servicio, 0 cuando su uso pueda inducir al publico a confusion o
crearle expectativas injustificadas con respecto al origen, procedencia, caracteristicas o

cualidades del producto.

La Ley establece un procedimiento de registro de indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. La legislacion hondurefia permite el registro de una indicacion
geografica como marca unicamente si es suficientemente distintiva con respecto a los
productos o servicios para los que se aplica. Las simples indicaciones de procedencia y
las denominaciones de origen o los signos que puedan indicar una falsa procedencia,
naturaleza o cualidad no pueden usarse ni registrarse como marcas ni como elementos

de las mismas.

4.10. Observancia de los derechos de propiedad intelectual

La Ley de Derechos de Autor prevé procedimientos administrativos, civiles y
penales para reclamar la violacion de los derechos de autor. Las sanciones contempladas
por la Ley incluyen la amonestacion por escrito y el pago de los dafios y perjuicios
ocasionados, estableciendo, por un lado, penas privativas de libertad de hasta seis afos
de prisidn para los casos tipificados como delitos. Y, por otro, multas de 10 a 200 salarios
minimos, en los supuestos de sanciones administrativas. A tenor del Codigo de Aduanas,
puede suspenderse la puesta en circulacidon de aquellos productos importados que

incorporen violaciones al derecho de autor.

Algunos socios comerciales de Honduras, como Estados Unidos, han hecho notar
que existen problemas de violacion de derechos de autor, como pirateria de libros, discos
compactos y software y que el registro ilegal de marcas conocidas es un problema

persistente. En este sentido, en 1998, Honduras fue colocada en la “lista de observancia”
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por el Gobierno de Estados Unidos, dentro de su programa de examenes anuales bajo la

Ley 301 “Especial’, aunque, en agosto del mismo afio, fue eliminada de la citada lista.
Como consecuencia de problemas en la implementacién de controles para impedir
pirateria en las transmisiones televisivas, Honduras vio recortadas, en abril de 1998, parte
de sus preferencias bajo el Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos
y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Estos beneficios fueron reestablecidos, en junio del
mismo afo, a raiz de la accidon del Gobierno hondureio para combatir la pirateria. Con la
firme determinacién de combatir la pirateria, se creé una Comision Interinstitucional, que

pretende proteger, de manera coordinada, los derechos de propiedad intelectual.

Respecto a la aplicacion de las medidas en fronteras, Honduras, en la parte
administrativa, cuenta con un Reglamento del Procedimiento Regulador de las
Prescripciones Especiales relacionadas con estas medidas, por parte de la Direccidn
Ejecutiva de Ingresos, encargada de las aduanas del pais. A tal efecto, se ha establecido,
de conformidad con la disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC, todos los
procedimientos que ayudan a aplicar medidas precautorias con la posibilidad de impedir la
importacion o exportacion de productos que violen los derechos de la propiedad
intelectual, que consiste en que el titular del derecho pueda solicitar a esta institucion que
prohiba el ingreso a través de las diferentes aduanas del pais productos que vulneren el

derecho.

Es necesario informar que la legislacion hondurefia permite que el titular de estos
derechos pueda incoar cualquier procedimiento ante la autoridad administrativa, sin
perjuicio de iniciar acciones simultaneas en los tribunales civiles y penales, actuando por
si mismo o por medio de apoderados legales. Tal extremo es un logro porque la persona
que presuma la
violacion de uno de sus derechos en cuanto a propiedad industrial se refiere, no tiene que
esperar que un proceso civil finalice para que los tribunales de justicia penal procedan a

sancionar a un infractor en este tipo de delitos.

En relacion a la materia penal, haremos una breve referencia de los procedimientos
y sanciones establecidas en esta area, en la que el Ministerio Publico actua como garante
de la proteccion de estos derechos. Con la reforma de 1997, se establece un aumento
significativo en la pena a aplicar a este tipo de delitos, que podra ser de tres a seis afios

mas una multa de cincuenta mil a cien mil lempiras. En estas reformas se introducen
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nuevos aspectos legales, siempre dirigidos a proteger la propiedad intelectual, cuyo

articulado enunciaremos seguidamente.

Dispone el 248 del Codigo Penal que “quien viole los derechos de los autores de
obras literarias cientificas o artisticas y los demas protegidos por la ley de Derechos de
Autor y Derechos Conexos, sera sancionado con reclusion de tres a seis afos, mas una

multa de cincuenta mil a cien mil lempiras”.

Por su parte, el art. 248-A Cdodigo Penal sefala que “con las mismas penas del
articulo 248 seran sancionadas las personas naturales o juridicas que sin autorizacion de
los respectivos titulares de los derechos de autor o derechos conexos utilicen, con fines
comerciales, sefales de televisién transmitidas por medio de satélites o reproduzcan o
proyecten videos, peliculas u otras obras analogas que, por su naturaleza, estén o deban
estar protegidas por la ley de la materia. Con las mismas penas seran sancionados
quienes utilicen las frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorizacion de la autoridad

correspondiente.

El art. 249 Cdodigo Penal determina que “en la misma pena del articulo 248 anterior,
incurrira quien fabrique o ponga en venta articulos que por su nombre, marca, envoltura,
presentacion o apariencia puedan ser confundidos con productos similares patentados o

registrados a nombre de otro”.

El art. 251 Cddigo Penal dice que “con las penas previstas en el articulo 248

precedente seran sancionados quienes:

1. Falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes
juridicos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Con conocimiento de que dichas figuras o bienes juridicos son falsificados, los
negocien de cualquier forma, y

3. A sabiendas comercializan las mercancias, articulos o productos amparados con las

indicadas figuras o bienes juridicos falsificados, imitados o usados fraudulentamente”.

Sefala el art. 252 Cdédigo Penal que “quienes usaren o permitieren el uso de los

electos a que se refiere el articulo anterior, contraviniendo la moral, el orden publico, las
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buenas costumbres, o que ridiculicen personas o que ofendan sentimientos religiosos,

seran castigados con reclusion de seis meses a dos afos”.

Finalmente, el art. 253 Cddigo Penal preceptua que “seran sancionados con las

penas previstas en el articulo 248 quienes cometan alguna de las infracciones previstas

en el Titulo VI de la Ley de Propiedad Industrial que no estén comprendidas en los

articulos anteriores del presente capitulo”.

Los dos primeros articulos, como vemos, hacen referencia a los derechos de autor y

derechos conexos. Asimismo, podemos observar que la Ley penal nos remite a la Ley

especial, con el objeto de determinar cuales son esos derechos que asisten a los autores

y la no observancia de los mismos causa una violacion, entre los que se encuentran:

Presentacion, ejecucién o audicion publica o la transmisién, comunicacién, radiodifu-
sion y distribucion de una obra literaria o artistica protegida, sin la autorizacion de su
autor, herederos, derechohabientes, excepto en los casos consignados en la ley.
Transmision o ejecucion publica de un fonograma protegido, sin la autorizacion de sus
productores, excepto en los casos consignados en esta ley.

Incluir en una obra como propia, fragmentos o partes de obra ajena protegida.
Apropiarse del titulo original ajeno protegido.

Pretender inscribir como suyo, una obra literaria, artistica, fonograma o interpretacion,
ejecucion o transmision ajena.

Reproducir o alquilar ejemplares de obras literarias, artisticas o cientificas protegidas
sin autorizacion de sus autores.

Reproducir o alquilar copias de fonogramas protegidos, sin la autorizaciéon de su pro-
ductor.

Fijar y reproducir o transmitir interpretaciones o ejecuciones protegidas sin autoriza-
cion del artista.

Fijar y reproducir o retransmitir emisiones protegidas sin autorizacion de organismos

de radiodifusion.

10.La impresién por el editor de mayor numero de ejemplares que el convenido con el

titular del derecho, salvo el exceso que sea necesario para dar cumplimiento a las

obligaciones contenidas en esta ley.
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11.Vender distribuir, alquilar, almacenar o guardar, poner a disposicion del publico, impor-

tar o exportar ejemplares de obra o fonogramas protegidos, fraudulentamente reprodu-

cidos.

El resto de los articulos efectian una remision a la Ley especial de Propiedad
Industrial, con el propdsito de encontrar bases legales suficientes destinadas a garantizar
una amplia proteccién en esta materia. En este sentido, los articulos comprendidos en esa

ley establecen, entre otras disposiciones, las siguientes:

1. Proteccion y procedimiento para deducir responsabilidad a cualquier persona. Tal si-
tuacién acontece, por ejemplo, cuando una patente de invencion, modelo de utilidad,
disefo industrial o registro de un signo distintivo, hubiese sido solicitada u obtenida por
alguien que no tenia derecho a obtener la patente o el registro en perjuicio de otra per-
sona.

2. La potestad que se concede al titular de un derecho protegido en virtud de la presente
ley con el propésito de entablar acciones ante los tribunales competentes en contra de
cualquier persona que infrinja su derecho o contra cualquier persona que ejecute actos
que manifiesten evidentemente la inminencia de una infraccion.

3. Los derechos que amparan a un licenciatario exclusivo cuya licencia se encuentra ins-
crita a un licenciatario bajo una licencia obligatoria o de interés publico, para poder en-
tablar la accion correspondiente ante el 6rgano jurisdiccional competente, para deducir
responsabilidad civil o penal, contra aquel que cometa una infraccién del derecho que
es objeto de la licencia.

4. Considera infraccion el uso en el comercio de una marca registrada, o de una copia
servil o imitacion fraudulenta de una marca registrada con relaciéon a los productos o
servicios que esa marca distingue.

5. Se considera infraccion usar en el comercio una indicacion geografica falsa o suscep-
tible de enganar al publico sobre la procedencia de ese producto o usar en el comercio

una denominacion de origen falsa o engafosa.

Para proteger ambas disposiciones, Derechos de Autor y Propiedad Industrial, la Ley
contempla las medidas necesarias para prevenir la comision de este tipo de delitos. Entre

estas ultimas se encuentran:

1. La cesacion de los actos que infrinjan ese derecho.
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La indemnizacion de los dafios y perjuicios.

El embargo de los objetos resultantes de la infraccion.

La retirada de los circuitos comerciales de los objetos.

o &2 0D

Destruccion de los objetos decomisados.

Con la emisién de estas dos leyes especiales, el legislador hondurefio previé colmar
los vacios legales que existen en materia penal, ya que estas nos indican cuales seran las

bases legales aplicables a un determinado caso.

El nuevo Cddigo Procesal Penal establece que los delitos relacionados con la Pro-
piedad Intelectual seran perseguidos por el Ministerio Publico, unicamente a instancia de

la victima.

Actualmente, se ha incrementado la tendencia de los ciudadanos de interponer
denuncia por infracciones de caracter intelectual, entre las cuales encontramos los delitos
de violacion a patentes de invencién, contravencidon tanto de marcas como de disefios
industriales, pirateria de fonogramas, videogramas, de programas de computo, entre

otros.

Cabe mencionar que, una vez recibida la denuncia, el Ministerio Publico, en
coordinacion con la Direccidon General de Servicios Especiales de Investigacion, realiza

las investigaciones pertinentes y decide lo que en Derecho corresponda.

En los procesos instruidos se han obtenido sentencias condenatorias
especificamente en el caso de violaciones a los derechos de autor. En relacion a
infracciones de propiedad industrial en la mayoria de los procesos se suscitan

conciliaciones y las partes presentan ante la entidad publica dichos acuerdos.

Respecto a la jurisprudencia generada en Honduras sobre la materia que
examinamos, existen recursos de casacion y de amparo pendientes de resolver por la
Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, no se ha producido hasta ahora
jurisprudencia sobre la materia. Si se han impuesto, por el contrario, diversas sanciones
administrativas —de caracter pecuniario- por reproduccion no autorizada en centros
privados de fotocopias ubicados en la Universidad nacional Autbnoma de Honduras.

También a varios sistemas de television por cable por transmitir al publico sefales sin
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contar con la autorizacion respectiva por parte de los titulares del derecho (Instituto de la

Propiedad de Tegucigalpa, 2006).
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