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(continuacion}

11 esta segunda parte se-
guiré tratando sobre las
Patentes de Invencitn y
sus Reglamentos.

4. TRAMITE

Admitida la solicitud de una patente | la
Direceidn Nacional de Propiedad Indus-
trial [DNPI) examinard, dentro de los
quince dias habiles, si esta cumple los
aspectos formales. Silo cumple, formula
observaciones para que las responda o
complete los antecedentes dentro de
treinta dias habiles desde la notificacién
prorrogable por un periodo igual, sin
que se plerda la prioridad. Si no se res-
ponde o complementa los antecedentes
yrequisitos formales, se considera aban-
donada la solicitud.

Dentrodelos dieciocho meses de presen-
tada la solicitud o desde la fecha de
prioridad y terminando el examen de
forma. la DNPI publicard la solicitud
junto con la descripcidn sumaria del
invento, en la Gaceta de la Propiedad
Industrial . Este plazo es facultativo del
peticionario, y no confiere a la DNPI [a-
cultad para dilatar la publicacién.

El expediente no podrd ser consultado
mientras no se publique la solicitud sal-
vo consentimiento escrito del peticio-
nario,

Cualquiera que pruebe que el peticio-
nario ha pretendido hacer valer frente a
£l, los derechos derivados de la solicitud,
podra consultar el expediente antes de
su publicacion.

Dentrode treinta dias habiles siguicntes
a la publicacion, quien tengan legitimo
interés, podra presentar observaciones
gue desvirtiien la patentabilidad; éstas
se notificardn al peticlonarie para que
dentrode treinta dias habiles que podran
ser prorrogados por ¢l mismo empo.
haga valer sus argumentos, presente
documentos, o redacte nuevamente las

reivindicaciones o la descripeidn de la in-
vencidn. Serdn aplicables los Art, 17,18,19
o 20, de la decisidn 344.

Las observaciones temerarias podrdn ser
sancionadas conforme al Codigo Civil.
Vencidos los plazos establecidos, la DNPI
procederd a examinar el fondo de la solicitud,
¥ si encuentra que existe vulneracidn de
derechos adquiridos o que se necesitan da-
tos pdocumentos adicionales, sele requerira
para que, dentro del plazo maximo de tres
meses, lo haga; si no lo hace la solicitud se
considera abandonada.

Las partes podrdn presentar informes téc-
nicos juramentados ante notario pablico
sobre la materia de las ohservaciones. La
DNPFI si existen fundadas dudas sobre la
patentabilidad podrd requerir informes de
expertos o de las Oficinas Naclonales Com-
petentes.

5i el examen definitive fuera favorable se
otorgard el titulo de la patente; sies parcial-
mente favorable se otorgara el titulo para
las reivindicaciones aceptadas; st es des-
favorable se denegara la concesion en forma
motivada. El Titulode la patente contendri:

*  El numero;

+  Fecha y mimero de la solicitud;
+  Denominacién del invento,

+  Nombre del inventor;

+ ldentificacion del representante;
+  Fecha de concesion;

+  Fecha de vencimiento;

+  Descripcion sumaria del invento;
* Rewvindicaciones aceptadas;

» Concesion por veinte afios; v,

+*  Firma de Director.

La patente durara veinte afios a partir de la
presentacidn de la solicitud, y para el orden
v clasificacidn se utilizard la Clasificacidn
Internacional de Patentes de Invencidn,

La DNPIcomunicard ala Junta del Acuerdo
de Cartagena. las patentes concedidas o
denegadas.



El producto o su envase podra levar el mi-
meroantepotiiends "Fatentes de Invencidn®
o"P.1"

5. DERECHOS QUE CONFIERE LA
PATENTE

La proteccién conferida por la patente estara
determinada por las reivindicaciones. La
deseripeidn, los dibujos o planos y el depasito
del material biolégico, servirin para inter-
pretarlas,

La patente confiere a su titular el derecho
de impedir que terceros, exploten la
invencién: el ttular no podra ejercer tal de-
recho, cuando:

+ Se trate de la importacion del producto
patentado que se comercialice en cual-
quier pais, con el consentimiento del ti-
tular, del licenciatario o cualguier otra
persona autorizada;

* Eluso se lo haga en el ambito privado y
no comercial; o,

* El uso sea con fines no lucrativos, a
nivel experimental, académico o
clentifice.

Los derechos de patentes no se haran valer
_contra terceros que, de buena fé y antes de
la fecha de prioridad o de presentacidn de la
solicitud, se encontraban utilizando la
invencién enun Ambito privado, orealizando
preparativos efectivos para su desarrollo;
dichos terceros tendran el derecho de indctar
o de continuar, dentro de ‘cualquier pais
miembro, la fabricacién del producto o el
empleo del procedimiento. Este derecho
solo podrd transferirse juntocon la empresa.

6. OBLIGACIONES DEL TITULAR:

El titular debe explotar la invencidn en
cualquier pais miembro, directamente o a
iravés de alguna persona. 5S¢ entiende por
explotacion, la produccién industrial del
producto patentado o el uso integral del
proceso junto con su distribucion y comer-
cializacion; asicomo la importacion y comer-
rializacion del producto patentado, para
satisfacer el mercado.

Eltitular de la patente, sus causahabientes,
cesionartos, licenciatanos o cualgquier otra
persona que fuere titular de un dereche
derivado de la patente estan obligados a
registrar ante la DNPI todo contrato de
cesion. licencia u ofra forma de utilizacion
de la misma.

7. LICENCIAS:

El titular puede conceder hicencia. sdlo
mediante contrato escrito v regisirarlo en

DNPI para que surta efecto frente a terceros, |

2

Los contratos de licencia deben ajustarse al |
Régimen Comun de Tratamiento a los
Capitales Extranjeros ¥ sobre Marcas, Pa-
tentes, Licencias y Regalias. (Decision 221).

LaDNPI podré, vencido el plazode tres afios |

desde la concesién de la patente, o de cua- [[/F

tro afios a partir de la solicitud, el plazo que
resulte mayor, otorgar licencia obligatoria |

para la producciédn industrial, o el uso in-

tegral del proceso patentado, a solicttud de

cualquier interesado siempre que no haya | g

obtenido licencia contractual en condiciones
razonahles, solo si en e momento de su |

peticién la patente no se ha explotado enlos |1

términes que establecen los articulos 37y |
38 de la Decision 344, o si la explotacién se |
la ha suspendido por mas de un afo. La |
licencia no serd concedida si el titular jus- }
tifica su inaccién con excusas legitimas in- |
cloyendo fnerza mayor o caso fortuito, El |
ttular de la licencia obligatoria deberd pagar |
al titular una compensacién adecuada. i

Quien solicite una licencia obligatoria, |
deberd probar su capacidad técnica y |
econémica para realizar la produccion in- |
dustrial del producto o el uso integral del |
proceso patentado; presentard su solicitud |
acompanando los decumentos y pruebas |
que justifiquen su peticidn. La DNPI no- |
tificard al titular para que, dentro de los |
sesenta dias habiles., haga valer sus |
argumentos, presente documentos y prue-
bas que considere necesarios; vencido el
plazo, expedira la resolucidn que serd moti- |
vada. St se la concede, convocara a las par-

tes a una audiencia el la que fijard la cuan- |
tia delas compesaciones, el alcance o exten-
sion de la concesion, el perfodo, el objetade |
la licencia, el monto v las condiciones de |
pago de las regalias. '
También determinara la cuantia de las com-
pensaciones, sobre la base de la amplitud
de la explotacion industrial y de la coope- |

racién que la de el titular de la patente, para {3

facilitar la explotacion industrial de la inven-
cion, especialmente a la provisidn de los
CONOCIMIentos técmcos, v a otras condi-
clones que la oficing estime convenientes.
El reclamo no impedird ia explotacion m
suspenderd los plazos que sc encuientren
cormiendo, Su interposicion no impedirad al
titular percibir las regalias determinadas
por DNPL, en la parte nio reclamada.

Continuara. ..




el CONVENIO ENTRE ECUADOR'Y
PROTECCION DE LA PROPI

Ante la publicacién realizada en los medios de
comunicacién por la seforita Verdnica Flacher
creemos oportuno aclarar al Congreso Nacional y
a la opinién pablica:

1. El Convenio suscrito por Ecuador y los Estados
Unidos de América el 15 de octubre de 1994,
responde a las orientaciones y tendencias de 6.
proteccion a las creaciones intelectuales que
deben ser observadas por todos los paises
civilizados. Ademas sus estipulaciones se en-
cuadran en lo previsto en materia de propiedad
intelectual en la Ronda Uruguaya del GATT
(TRIPS). El Ecuador busca, precisamente, ser
parte del GATT (desde enero 12 1995, Organiza- 7
ciom Mundial del Comercio).

2. Los derechos de autor, las marcas de fabrica,
las invenciones y todo otro género de creacién
intelectual constituyen propiedad y, por ello,
han de ser protegidos.

3. El Convenio para protecciéon de propiedad
intelectual con los Estados Unidos es anterior a
las decisiones 344, 345y 351 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, sobre propiedad indus-
trial, variedades vegetales y derechos de autor y
estas decisiones han coineidido con la mayor 8.
parte de las normas del Convenio. Por ello, no
hay contradiccion entre ellos.

4. La obligacién de adoptar medidas expeditas
para la pronta proteccién de la propiedad in-
dustrial se halla prevista no sélo en el Convenio
con los Estados Unidos, sine también en las
Decisiones 344, 345 v 351 de la Comisién del 9.
Acuerdode Cartagena. Dichas medidas constan
también en el Convenio de la Ronda Uruguay
del GATT ({TRIPS).

5. No existe una norma retroactiva en el Con-
venio con los Estados Unidos, pues se respetan
todos los derechos adquiridos. En efecto, el
Convenio en cuanto a la proteccion transitoria
de patentes garantiza los derechos previos vy,
ademas, se aplicard exclusivamente a aquellos

ESTADOS UNIDOS PARA LA
EDAD INTELECTUAL

campos cuya patentabilidad estuviera prohibida
cuando se intercambien las ratificaciones, lo
que implica que no se aplicard practicamente a
ningan campo, puesto laclue la Decisién 344 ya
no contiene sustancialmente disposiciones
prohibitivas.

ElConvenio permite que no se otorguen patentes
cuando sea necesario para proteger lavidaola
salud. Esta posibilidad guarda armonia con la
prohibiciéon constante en la Decisién 344 de
que se den patentes a productos farmacéuticos
que figuren en la lista de medicamentos esen-
ciales dela Organizaciones Mundial de la Salud.

. Ni el Convenio con los Estados Unidos, ni las

Decisiones 344, 345 y 351 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena contradicen ninguna
norma Constitucional ecuatoriana. Ademas el
Convenio reproduce los lineamientos de las
Convenciones Internacionales de vigencia
universal, muchas de las cuales ya han sido
ratificadas por el Ecuador, como el Convenio de
Berna, la Convencion Universal de Derechos de
Autor y el Convenio de Roma para la proteccion
de los llamados Derechos Conexos,

Los Embajadores son representantes directos
del Presidente de la Republica y tienen plenos
poderes para negociar y suscribir Convenios,
por la propia naturaleza de sus [unciones.
Naturalmente, ademas, el Embajador realizé
las consultas pertinentes con las autoridades
ecuatorianas.

La aprobacién del Convenio por el Congreso
mejoraria ostensiblemente nuestra posicion
hemisférica y el clima general de inversiones y
flujo de capitales hacia nuestro Pais, {acilitara
el ingreso del Ecuador al GATT y su posicio-
namiento especial en dicha Organizacion
Internacional lo que redundara en el futuro
mediatoe enla apertura de mercados para nues-
tros exportadores, en fuentes de capital para
nuesiras auténticas y reales industrias v, en
fin, en mayor empleo.
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Momento en el que se
develaba la placa en
homenaje a Don JULIO
CESAR GUERRERD
BORJA,

Conslan de izquierda a
derecha los socios de la
compafia: Ledo, César
Guerrero Villagdémez,
Sra. Julia Guerrero de
Gordilla, Dr. Guillermo
Guerrero Villagdmez y
Lede. Cattan Guerrero
Muioz,

El 28 de diciembre pasado, el Estudio Juridico
de Patentes y Marcas "JULIO C. GUERRERO B.
Cia. Ltda"; celebré sus BODAS DE DIAMANTE.
Para conmemorar este acontecimiento, brindé
un coctail en el salén Guayas del Hotel Oroverde
de la ciudad de Quito.

Fue placentero paralos concurrentes escuchar,
en palabras de su Presidente, el recuento histo-
rico relacionado a los pioneros de esta apasio-
nante actividad, entre los cuales se destacé a
Don Julio César Guerrero Borja, quien con o-
tros connotados personajes de esta época, inicio

el registro de marcas y la obtencion de patentes
en nuestro pais, alla por 1919.

En el acto se reunieron abogados y agentes de
la propiedad industrial, representantes de los
sectores productivos del pais y amigos del Es-
tudio Juridico, quienes compartieron agrada-
bles momentos.

' ESTUDIO JURIDICO FABIAN

PONCE O. & ASOCIADOS
18 DE SEPTIEMBRE N° 213 y 6 de Diciembre
P.O. Box 17-07-363
i Telts: 234220 - 237320 - 521582 - 543473
563426 - 563548 - 566159 - 565018 - 527661 -

Ay, Amazonias 2374
Casilla 17-07 -8738
Telis: 526288 - 548550
Fax: 593-2-504267

i Owito - Ecuador

563289
Quito - Ecuador
LUIS A. ANDRADE N. ‘ ROMERO ARTETA PONCE TOBAR & TOBAR
EETURIO JURIDICO 5 Av. 18 de Septiembie 213 ¥ 6 de ESTUDIO JURIDICO

Diciembre. 0% piso
PO Bax 17-03-719
Telfs: 560332 - 563719 - 563334
Fax: 563718 - 521384
Telex;: 22364 ROMETA ED
Quiite - Ecuakdor

Av, Patria 640y amazonas Piso 3
PO Box. 17-03-883
Gluite - Ecuador
Telfs: 222620 - 221857
Fax: 5832 222815




PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD DE NOMBRES COMERCIALE
Y CONFLICTOS DE JURISDICCION

Francisco Correa.

n el seminario organizado por la AEPI surgié el tema y la
duda acerca de qué sistema debe primar, para conocer
quién es el propietario de un nombre comercial, tema en
discusidén porque en nuesiro pais existen tres formas de
adquirir el dominio sobre los mismos, las que son:

» Por el registro del nombre comercial segun la Decision 344.

*  Por el registro en la Superintendencla de Companiias al constituir una
compariia.

* Por la utilizacion del nombre por més de noventa dias en forma pablica
y notoria, sin que el perjudicado por esta utilizacién presente su
reclamo ( art. 37 de la Ley de Marcas de Fabrical.

A pesar de que en este articule no se analizara si esta dltima forma
constituye en realidad una via para adquirir el dominio sobre un nombre
comercial, dedicaremos la atencién a determinar cual sistema debe
prevalecer en el supuesto de que exista un conflicto entre dos o mas
personas que pretendan la propiedad sobre el mismo nombre o sobre
nombres parecidos.

En las contestaciones de los expositores, si mal no recuerdo, se mencioné
que seria dificil determinar, cual cuerpo legal debe prevalecer, ya que
ninguno de ellos contiene una disposicién expresa para solucionar el
conflicto. Tampoco podria aplicarse el criterio de ley especial frente a una
ley general, ya que las tres tratan especialmente sobre el mismo tema, por
lo que se dijo gque existia un vacio legal.

Personalmente discrepo de este criterio, porque creo que debemos buscar
una ley que solucione el conflicto, y que tenemos que encontrar la
soluclén, en el Cadigo Civil, cuerpo legal al que todo Juez se remitira si no
encuentra solucién en otro cuerpo normativo. Y, segan este Codigo, quien
adquiere el dominio sobre una cosa corporal o incorporal. por cualquiera
de los modos senalados en el Cédigo, o por cualquier disposicidn de una
ley imodo ex-lege segiin la doctrinal, ya tiene un derecho real sobre el bien,
que debe ser respetado por los demas. De esta forma, sl se adquiere el
dominio sebre un nombre comercial, por medio de cualquiera de los tres
mecanismos antes descritos, no podra otra persona, pretender adquirir el
dominio sobre este mismo bien incorporal, ¥ no podra alegar a su favor,
que existe un conflicte o vacio legal, que por ejemplo, permita que un
nombre comercial adquiride por una compania al constituirse. deba




también respetarse mediante la
inscripeitn en la Direccién Nacio-
nalde Propiedad Industrial, entidad
que no puede atribulr la propiedad
sobreunbien que ya es de propiedad
de otro.

Desgracladamente en nuestro me-
dio, la decision sobhre este asunto
no estd en manos de quien natural-
mente debe resolver el problema,
que es ¢l Juez de Derecho. Por una
decisién en cierta forma fuera de lo
que nuestra Constitucién dispone,
los conflictos sobre PROPIEDAD
Industrial, los resuelve el Poder
Ejecutivo, lo que atenta al principio
de la division de poderes o funciones
del Estado, principio al que la
humanidad llegé después de sufrir
siglos de abuso de quienes reunian
en una sola cabeza, todas las
funciones del Estado: legislar, admi-
nistrar yjuzgar. No puedo entender
por qué en el Ecuador, seguimos
caminando encontrade la Historia,
v permitimos que nos juzgue el
Poder Ejecutivo, en muchas mate-
rias, yenel asunto que nos interesa
en este breve articulo, en materia
de PROPIEDAD Industrial. He
resaltado nuevamente la palabra
PROPIEDAD, para que se compren-
da y tomemos conciencia, de que
los asuntos de PROPIEDAD Indus-
trial, son asuntos entre personas
de derecho privado (salvo casos de
excepcion), las que por una garan-
tia solo pueden ser juzgadas por su
Juez Natural, quien nunca puede
formar parte de ninguna otra
funcién del Estado, mas que de la
Funcidn Judicial.

Este criterio, fue expuesto hace ya
mas de dos afios, ante el entonces
Ministro de Industrias, Comercio e
Integracion, cuando se discutia, si
los procesos sobre propiedad
intelectual debian se remitidos
([como siempre se lo habia hecho) a
la Funcién Judicial. o resueltos en

la Direccién Naclonal de Propiedad
Industrial. La experiencia posterior
ha demostrado que nosotros
tennemos la razén, o que la razdén se
la debe buscar simplemene revi-
sando la historia de nuestro pais y
del mundo. Nuestro actual "Juez"
de Propiedad Industrial (a quien -
me refiero no por la persona que
esta ocupando estas funciones sino
por la denominacién del cargo), no
ha podido resolver los conflictos, y
no solo por razones de disponi-
bilidad y tiempo, sino por razones
de fondo, ya que en sus funciones
responde y depende de la Funcién
Ejecutiva, la cual nunca podrd ser
imparcial ante cuestiones politicas
oecondmicas [ referidas a la econo-
mia global del pais). Como mencién
especial, es el Gnico "Juez” de cu-
yas decisiones no se puede apelar
(a pesar de que se lo ha intentado
en base ala Ley de Modernizacion).

Por todo ello, no desperdiciemos
los siglos que le tomé a la humani-
dad llegar a la conclusién de que la
vida en democracia es la mejor, con
la divisién de funciones, y no retro-
cedamos doscientos afos ala época
anterior a la Revolucién Francesa,
cuando se proclamdé universal-
mente estos principios.
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