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César Guerrero Villagémez

I capitulo V de la Decisidn 344 de la Comision del Acuerdo de Carta-
gena, se denomina «DE LAS MARCASs. A esta modalidad de la Propie-
dad Industrial, dedicaré mis priximos articulos.

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO:

- Serdn objeto de registro como marcas los signos bi o tridimensionales que sean per-
ceptibles, distintivos y susceptibles de representacién grafica, capaces de distinguir
los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los
productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

- No podra regisirarse como marca los signos que:
* No constituyan marca conforme a la definicién anterior;

* Consistan enformas usuales o caracteristicas impuestas por la naturaleza de la fun-
clén de los productos o de sus envases, o del servicio de que se trate;

* Consistan en formas que den ventaja funcional o técnica al producto o al servicio;

* Puedan servir, en el comercio, para designar la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen, época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones
de los productos o servicios;
En el lenguaje corriente o en ¢l uso comercial, sean una designacién comun o usual
de los productos o servicios;

* Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentren delimitados
por una forma especifica;

* Sean contrarios a la ley, la moral, al orden piiblico o a las buenas costumbres;

* Puedan engariar a los medios comerciales o al piiblico sobre procedencia, naturaleza,
modo de fabricacién, caracteristicas, cualidades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios;

* Reproduzean o imiten una denominacién de origen protegida, una indicacién geogréfica
nacional o extranjera susceptible de inducir a confusién respecto a los productos o
servicios, o que en su empleo, puedan inducir a error con respeto al origen, proce-
dencia, cualidades o caracteristicas de los bienes;

* Reproduzcan o imiten el nombre, escudos de armas, banderas y emblemas, siglas,
denominaciones o abreviaciones de un Estado u Organizacion Internacional que sean
reconocidos oficlalmente, sin permiso de las autoridades competentes. Dichos signos
podrdn registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;

* Los signos que constituyan normas técnicas, a menos que sean solicitados por el
organismo naclonal competente;

* Reproduzcan monedas o billetes de curso legal, titulos-valores y otros documentos
mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales; y,

* Consistanen la denominacién de unavariedad vegetal protegida o de una esencialmente
derivada de la misma.

- No podrin registrarse como marcas los signos que, en relacion a terceros, presenten
alguno de éstos impedimentos:

* Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir a error a una marca
anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para
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COMENTARIOS RELATIVOS A LAS PATENTES Y SECRETOS
INDUSTRIALES DE FARMOQUIMICOS Y AGROQUIMICOS

Roque Albuja Izurieta —____{continuacion

demds, el ambito de proteccion del secreto industrial es mucho més
amplio, ya que supera los limites del de la patente, especialmente en lo que
dice relacién a procesos industriales, en los que no existe el riesgo de que
la observacién del mecanismo o la simple forma o presentacién del objeto
en el que se plasme, revelen el invento. Incluso, en lo que atiende a
invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de
medicamentos esenciales dela Organizacién Mundial de la Salud y que no son patentables,
deacuerdocon lo dispuesto en elliteral e) del Art. 7 de la citada Decisidn 344, éstas podrian
ser objeto del secreto industrial.

Sin embargp, en lo que a secretos industriales de agroquimicos y farmoquimicos que
utilizan nuevos componentes quimicos se refiere, a diferencia de Io que sucede en muchos
paises en los que el secreto industrial, de manera general, brinda seguridad permanente
eindefinida a su propietario y constituye una fmportante opeién de explotacién exclusiva,
en los nuestros, esto es en los del Pacto Andino, tales secretos, en lo referente a los citados
campos, no se encuentran, segin mi criterio, convenientemente protegidos y en cualquier
caso, no son una alternativa que puede ser considerada frente a la posibilidad de solicitar
una patente.

Efectivamente, si bien es verdad, que en lo atinente a secretos industriales, el segundo
inciso del Art... 73 de la mencionada Decisidn, expresamente preceptia gque No se
considerard que entra en dominio ptblico o que es divulgada por disposicién legal, aquella
informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persoma que la
posea, cuando la proporcione a efécto de obtener licencias, permisos, autorizaciones,
reglstros o cualesquiera otros actos de autoridads, con lo cual se entenderia que todos los
secretos industriales se encuentran suficientemente protegidos, pero aquello no es asi, ya
que el Art. 78 de tal Decisién, preceptia que «5i como condicién para aprobar la
comercializacién de productos farmoquimicos o de productos agroquimicos que
utilicen nuevos componentes quimicos, un pais miembro exige 1a presentacién de datos
sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para
determinar su seguridad y eficacla, dicho pais miembro protegerd los datos referidos
siempre que su generacién implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la
publicacién de tales datos sea necesarla para proteger al piiblico o cuando se adopten
medidas para garantizar la proteccion de los datos contra todo uso comercial desleals.

Es més, incluso, el Art. 79 de la misma Decisién, establece que <Ninguna persona distinta
de la que haya presentado los datos a que se refiere el articulo anterior podré sin
autorizacién de esta dltima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para
aprobacién de un producto, durante un periodo no menor de cinco afios, contados a
partir de la fecha en la que el pais miembro haya concedido a la persona que produjo los
datos, la aprobacién para poner en el mercado su productos.

Lo anterior implica, que cualquier persona, transcurridos cinco afios, puede contar con
los datos materia del secreto industrial, atinente a agroquimicos o farmoquimicos que
utilizan nuevos componentes quimicos, cuande la autoridad piblica ordend a su
propietario que los presente, con la finalidad de permitirle su comercializacion,

En cuanto a los firmacos cuya proteccién preocupa mucho a esa industria, en nuestro
pais, como todos los sabemos, tienen gue expenderse previa obtencién de un regisiro
sanitario, que se lo otorga luego de un trdmite en €l que se exige entre muchos otros
requisitos, revelar la férmula «cuali-cuantitativas del producto, razén por la que,
necesariamente se la tendrd que revelar, con las consecuencias ya expresadas.

En conclusién, el secreto industrial, respecto de los referidos productos, otorga una
proteccién mucho menor a la que confiere la patente ¥ no constituye una alternativa de
aquella.
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NECESIDAD DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCION AGIL DE REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS

Y OTROS

Santiago Guarderas Izurieta

n virtud de lo dispuesto en el Art. 100 del Cadigo de
la Salud (DS 188. RO 158: B-1-71), estin sujetos a
registro sanitario la comercializactin, producecion,
almacenamiento o transportacion de medicamentos
engeneral, de drogas o dispositivos médicos; de cos-
méticos, productos higiénicos o perfumes.

El registro sanitario tene por objeto impedir el trafico econdmico de
productos farmacéuticos, higiénicos y cosméticos que puedan causar
dario ala poblacitn. La autorizacitn, por consiguiente, es concedida
tinicamente a aquellos que garantzan su calidad y aptitud.

Paracbtener el registrosanitario es preciso cumpliruna innumerable
y anacrénica lista de requisitos y someterse a un tedioso y extenso
trdmite que, en su mayor parte, se lo realiza en el Instituto Nacional
de Higlene y Medicina Tropical sLeopoldo Izquieta Pérezs.

La causa de estos graves problemas estd en que el Reglamento de
Medicamentos, Cosméticos y Productos expedidomedian-
te Decreto Supremo No. 8022 de 20 de julio de 1977 (RO No. 391:
1-VII-77), reformade ilegalmente por Acuerdos Ministeriales (AM
Nos. 10147, RO 654: 2-V1-81 y 576 1-X11-92), por un lado, exige el
cumplimiento de requisitos técnico-cientificos confusos y mas adn
desconocidos, y, por ofro, no establece un procedimiento de registro.

La Comisitn de Registro Sanitario de las «Jornadas de Didlogo sobre
Medicamentos+, auspiciadas por los Ministerios de Industrias,
Comercio, Integracidn v Pesca y €l Ministerio de Salud, en la cual
tuve el honor de intervenir, prepard un procedimiento que, al tiempo
de solucionar esta imperiosa necesidad, respondiera a los principios

de agilidad y eficacia.

Dado que el tema es trascendental y siempre de actualidad, es
importante conocer si dicha propuesta mereceria o no el respaldo de
todos quienes de una u otra manera estamos tnvolucrados en este
tema. A continuacién me permito transcribir los articulos pertinentes
de la propuesta presentada por la referida Comisién a los Ministros
de Industrias y Salud.

«DEL TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO»

Art... -Examen formal.- Presentada la solicitud con sus anexos, el
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Ios examinard. 5i
la soliciiud y/o sus anexos ne cumplieren con los requisitos
formales establecidos en este reglamento, notificars al solicitante,
por escrito y en el término de 15 dias hdbiles contados a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud, para que los presente o los
complete, segiin el caso, La notificacién se retirard de la oficina de
recepeidn de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Higlene
y Medicina Tropical, para cuyo efecto se requerird, si fuere el caso,
autorizacién escrita del solicitante.

Si el Instituto Nactonal de Higlene v Medicina Tropical no hiciera la
notificacién, la hiclera fuera del término previsto o no indicare

expresamente cudl es el reparo, se entenderd que la solicitud y sus
anexos han sido aceptados.,

ElInstituto Nactonal de Higlene v Medicina Tropical bajo su respon-
sabilidad, llevara un libro de notificacion en el que se anotaran
diariamente las notificaciones efectuadas.

Art... -Aleance.- El soliettante dispondra de 80 dias calendario,
contados a partir de la notificacién, para subsanar las objeciones.
51 dentro del término sefialado no lo hiciera o lo hiclere en forma
indebida, ¢l Director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina
Tropical, en ¢l término de diez dias hdbiles contadoes a partir de la
fecha de presentacién del documento de alcance o del vencimiento
del plazo, segiin el caso, declarara abandonada la solicitud y, en la
misma resolucién, ordenard que el solicitante retire la documenta-
cidn dentro de los treinta dias calendario siguientes a la notificacion
de ese acto administrativo. Si el solicitante no la retirare, el Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical procedera a destruirla.

51 el Director del [nstituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical
no hace la notificacién del abandono, o lo hace fuera del ténmino, se
entenderd que el documento de alcance ha sido aceptado.

En el evento de declararse abandonada la solicitud, la tasa de
registro quedard en beneficio del Instituto Nacional de Higiene y
Medicina Tropical.

Art... -Examen Técnico-cientifico.- 51 la solicitud y sus anexos
refinen los requisitos formales bajo los pardmetros establecidos en
el presente reglamento, el Instituto Nacional de Higiene y Medicina
Tropical realizard el anélisis técnico en el plazo de 120 dias habiles,
contados a partir del dia siguiente en que fenecld el plazo para el
examen formal de la solicitud original ¥ sus anexos o ¢l plazo para
el examen formal del documento de alcance; vencido el cual, si no
hubiere ohservaciones, se entenderd que el Registro Sanitario ha
sido concedido debiendo el Instituto Nacional de Higiene y Medicina
Tropical emitir el respectivo Certificado de Registro Sanitario. En
caso de que se deniegue el Registro, el Director del Instituto Nacional
de Higiene y Medicina Tropical emitird la resolucién debidamente
motivada y procederd a notificarle en la forma establecida en el Art.
a5.

Art... -Objeciones.- Unicamente en el evento de que ¢l Instituto
Nacional de Higlene y Medicina Tropical tuviere una objecién
técnico-cientifica, se interrumpira el plazo de 120 dias establecido
en el articulo anterior. En estos casos, el Instituto Nacional de
Higiene y Medicina Tropical notificard al solicitante, concediéndole
un plazo de 120 dias calendario para que salve las ohjeciones. Una
vez presentados los justificativos del caso, comenzard a corTer
nuevamente el plazo interrumpido.

Elsolicitante podra resolver por dos ccasiones una misma objecién
técnica-cientifica. Si el Instifuto Nacional de Higlene y Medicina
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Tropical considera que no se ha salvado la objecidn, emitird la
resolucién denegando el Registro Sanitario. En los casos de objecidn
por andlisis, el interesado se sujetard a las muestras testigos v
pagara el valor de la tasa correspondiente, si habiendo litigio se
determina fallo en la muestra testigo analizada.

Art... -Procedimiento drogas nuevas.- Las drogas nuevas se sujetaran
al procedimiento establecido en los articulos 34 al 37 de este
reglamento, pero el analisis técnico cientifico se efectuara en el plazo
de 180 dias habiles.

Art... -Solicitud de ampliacién de indicaciones terapéuticas, nuevas
asoclaciones, vias de administracién y posologia y formas de accién

retardada.- Los productos ya registrados en Ecuador y presentados
a un nuevo tramite con indicaciones terapéuticas diferentes a las ya
aprobadas, nuevas asociaciones, nuevas vias de administracién y

ay formas de accién retardada, se sujetarin el caso,
alodispuesto en los articulos anteriores. Se deberd proporcionar los
datos pertinentes que comprueben las nuevas indicaciones, nuevas
asociaciones, nuevas vias de administracién y posologia y formas de
accidén retardada,

Eltrdmite serd el previsto en los articulos anteriores pero el andlisis
técnico cientifico se efectuard en el plazo de 180 dias hébiles.

NOTICIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

—_—

NACIONALES

Alejandro Ponce Martinez

a Segunda Sala del Tribunal
de lo Contencioso - Adminis-
trativo del Primer Distrito
(Quito) en una importante
sentencia de Mayo 16, 1985
(Laboratorios Roemmers S.A. y otrosy
Presidente del Ecuador) decidié que las Dis-
posiciones Transitorias para patentes con-
tenidas en el Decreto Ejecutive N® 1344-A
no viola la Decisién 344 de la Comisién del
Acuerdode Cartagena, nila Constitucion del
Ecuador, ni ninguna ley del Ecuador.

Algunas comparifas farmacéuticas latinoa-
mericanas intentaron que se declarara que

INTERNACIONALES

César Guerrero Villagomez

En este niimero Inictamos esta columna
que informard a nuestros asoclados y
amigos, las noticias mas importantes sobre
Proptedad Industrial en otros paises.

REFORMA DE LA LEY DE PATENTES
EN ARGENTINA *

1 Congreso ha estado estu-
diandola Reforma a la Ley de
Patentes durantevarlos arfios,
El aspecto gue ha dilatado
dicha reforma ha sido la in-
clusidn de las patentes farma-
céuticas, vedada en la Ley 111 v resistida
por defensores de la Industria local.

Sin embargo antes que pudiera concluir
la labor parlamentaria de la Reforma men-

4

tales Disposiciones Transitorias eran con-
trarias ala Decisitn 344 y, por consiguiente,
eran nulas. El Tribunal ha rechazado tal
demanda sobre la base de la interpretaciin
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
(Cartagena, que explicd la naturaleza del
requisito de novedad constante en la Decisién
344 v la eliminacién de las prohibiciones
contenidas en la Decision 85 en campos
especificos, especialmente en el farmacéuti-
co. El Tribunal ha establecido gue las

Disposiciones Transitorias gue permiten el
otorgamiento de patente en aquellos campos
que no eran patentables bajo las Decisiones
85, 311 y 313 por un plazo igual al que falta

cionada, el Congreso sanciond la Ley N®
22.425, con vigencia a partir del 6 de enero
de 1985, incorporande los acuerdos por la
ronda Uruguay del GATT sobre Propiedad
Intelectual (GATT/TRIPS).

La aprobacién de los GATT/TRIPS cons-
tituye -atin antes de la sancién de la nueva
Ley- una modificacién importante a laactual
Ley de Patentes. La mds destacable estd
relacionada con lainclusidn de los productos
farmacéuticos como material patentable.

Por otro lado, el Congreso ha aprobado a-
hora el texto final de la Reforma a la Ley de
Patentes, el que norespeta muchos conside-
randos de los GATT/TRIPS. En materia de
productos farmacéuticos postergala entrada
en vigencia de la exclusividad de los derechos

para la expiracion del plazo de la patente
concedida en el exterior ¥ que permite la
presentacién de solicitudes de patentes sobre
los mismos campos sobre la base de
solicitudes presentadas en el exterior, no
violan los requisitos para otorgar patentes
previstas en la Decisidn 344. Aunque esta
decisién puede ser objeto de recurso de
casacién ante la Corte suprema, constituye
un importante precedente para el
otorgamiento de patentes cono respecto a
las solicitudes pendientes fundamentadas
en tales Disposiciones Transitorias.

de patentes por 8 afios. Dicho texto se
encuentra a consideracién del Poder
Ejecutiva.

El probable veto presidencial intentard
ajustar la Reforma para que guarde relactén
con los términos de los GATT /TRIPS. Des-
conocemos €l desenlace final que tendra
este episodio, pero seguramente se resolvera
a cortisimo plazo.

Reiteramos en consecuencia que el Acuerdo
GATT/TRIPS est4 en vigencia a partir del &
de enero de 1995, pudiendo patentarse los
productos farmacéuticos.

* Corlesia de BARBAT & Cia.
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COMENTARIOS RELATIVOS A LAS PATENTES Y SECRETOS
INDUSTRIALES DE FARMOQUIMICOS Y AGROQUIMICOS

Roque Albuja Izurieta ____[continuacion

demds, el dmbito de proteccidn del secreto industrial es mucho més
amplio, ya que supera los limites del de la patente, especialmente en lo que
dice relacién a procesos industriales, en los que no existe el riesgo de que
la observacién del mecanismo o la simple forma o presentacidn del objeto
en el que se plasme, revelen el invento. Incluso, en o que atiende a
invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de
medicamentos esenciales dela Organizacién Mundial dela Salud y que no son patentables,
d:mdnmluﬂﬂpuuto:n:llitemleldnlﬁ:t.?d:hmtaﬂaDedﬂdnﬁnlll.éutaapodnan
ser objeto del secreto industrial,

Sin embargp, en lo que a secretos industriales de agroquimicos y farmoquimicos que
utilizan nuevos componentes quimicos se refiere, a diferencia de lo que sucede en muchos
paises en los que el secreto industrial, de manera general, brinda seguridad permanente
¢ indefinida a su propietario y constituye una importante opcitn de explotacién exclusiva,
en los nuestros, esto es en los del Pacto Andino, tales secretos, en lo referente a los citados
campos, no se encuentran, segin mi criterio, convenientemente protegidos y en cualquier
c€aso, No son una alternativa que puede ser considerada frente a la posibilidad de solicitar
una patente.

Efectivamente, si bien es verdad, que en lo atinente a secretos industriales, el segundo
inciso del Art... 73 de la mencionada Decisién, expresamente precephia gue «No se
considerard que entra en dominio piiblico o que es divulgada por disposicidn legal, aquella
informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones,
reglstros o cualesquiera otros actos de autoridads, con lo cual se entenderia que todos los
secretos industriales se encuentran suficientemente protegidos, pero aquello no es asi, ya
que el Art. 78 de tal Decisifn, preceptiia que «Si como condiclén para aprobar la
comercializacién de productos farmoquimicos o de productos agroquimicos que
utilicen nuevos componentes quimicos, un pais miembro exige la presentacidn de datos
sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para
determinar su seguridad y eficacia, dicho pals miembro protegera los datos referidos
siempre que su generacién implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la
publicacién de tales datos sea necesaria para proteger al piiblico o cuando se adopten
medidas para garantizar la proteccién de los datos contra todo uso comercial desleals.

Esmis, incluso, el Art. 79 de la misma Decisién, establece que «Ninguna persona distinta
de la que haya presentado los datos a que se refiere el articulo anterior podri sin
autorizacion de esta Gltima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para
aprobacién de un producto, durante un periodo no menor de cinco afnos, contados a
partir de la fecha en la que el pais miembro haya concedido a la persona que produjo los
datos, la aprobacién para poner en ¢l mercado su productos,

Lo anterior implica, que cualquier persona, transcurridos cinco afios, puede contar con
los datos materia del secreto industrial, atinente a agroyuimicos o farmoquimicos que
utilizan nuevos componentes quimicos, cuando la autoridad piiblica ordend a su
propietario que los presente, con la finalidad de permitirle su comercializacién,

En cuanto a los firmacos cuya proteccitn preocupa mucho a esa industria, en nuestro
pals, como todos los sabemos, tienen que expenderse previa obtencién de un registro
sanitario, que se lo otorga luego de un trdmite en el que se exige entre muchos otros
requisitos, revelar la formula «cuali-cuantitativas del producto, razén por la que,
necesarfamente se la tendrd que revelar, con las consecuencias ya expresadas.

En conclusién, el secreto industrial, respecto de los referidos productos, otorga una
proteccién mucho menor a la que confiere la patente y no constituye una alternativa de
aquella.
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LA CALIFICACION DEL SUJETO COMO
TITULAR DE UN DERECHO MARCARIO

Francisco Gallegos Rivas*
Esteban Celi De la Torre*
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dicionalmente, existen, reconocidos legalmente? las denominadas institucio-
nes de serviclos no financieros, en las cuales las instituciones financieras
pueden tener participacién accionarial ¥ mds ain, pueden poseer mas del
50% del capital; consecuentemente, pueden aspirar a la titularidad sobre los
derechos marcarios que aquellas, las no financieras posean. Por tanto, el
registro o reregistro de estas marcas, en ninglin caso podria realizdrselo, de
manera exclusiva, en la clase internacional No. 38,

El aceptar la generalizacién de un criterio como el adoptado por la Direccién Nacional de la
Propiedad Industrial, genera consecuencias mas delicadas atin en otra clase de sociedades;
pues, si para registrar marcas se requiere de un objeto social afin al de la categoria del
reglistro, concluiriamos que ningin conglomerado empresarial podria ser titular de los
derechos marcarios en empresas con diferente objeto. En efecto v segiin esta tesis, las
compafifas holding no podrian registrar marcas en ninguna categoria, pues su objeto social
privativo es la tenencia y titularidad de acciones y derechos, y esta no es una categoria de
aguellas del nomenclitor.

Ademds, no existe en las leyes de mercado de valores e instituciones financieras, ninguna
norma que establezca un limite a la naturaleza de acciones o derechos que pueden adquirir
estas sociedades; precisamente, signiendo el principio universal de que 4o accesorio sigue
la suerte de lo principals o de squien puede lo més, puede lo menoss, si una sociedad puede
ser duefia de otra, con mayor razén puede serlo de Jos derechos que estas poseen, entre los
que encontramos a los derechos de Propiedad Industrial v especificamente a las marcas.

Por estas consideraciones el calificar a los sujetos de acuerdo a su objeto, como un requisito
previc a la concesidn de tal o cual derecho marcario, constituye una discriminacién errada

v una decisién peligrosa.

2 Ley de Instituciones Financieras
* Miembros del "Estudio Juridico Gallegos”
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