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1344-Ay 1738

César Guerrero Villagomez {continuacion)

n esta entrega me referiré a los Capitulos 6" 7™ y 8- de esta
Decisitn y sus reglamentos.

1.NOMBRE COMERCIAL

- El nombre comercial serd protegide sin obligacién de registro.
Si la legislacién interna contempla un sistema de registro se aplicaran
las normas pertinentes del Capitulo sobre Marcas de esta Decisidn, asi
comolareglamentacién que para tal efecto establezca el respectivo Pais
Miembro.

La propiedad de un nombre comercial se adquiere de conformidad con
lo previsto en el articulo 33 de la Ley de Marcas de Fébrica o segin lo
dispuesto en las convenciones internacionales vigentes.

Ley de Marcas de Fébrica: (codificada por la Comisién de Legislacién
€l 5 de octubre de 1976 y promulgada en el Registro Oficial N2 195 del
19 de octubre de 1976). - Art. 33.- "Propiedad sobre nombres
comerciales.- E]l nombre del comerciante o fabricante, el de la razén
social, el de las sociedades o empresas, el de la muestra o designacién
de un casa comercial, o establecimiento que negocie en articulos y
productos y el del agricultor que realice €stas mismas actividades,

constituye propiedad”.

Convenciones Internacionales: "Convencitn parala protecciéon de las
Marcas de Fabrica y de Comercio y Nombres Comerciales", suscrita en
la Cuarta Convencitén Interamericana en Buenos Aires en 1910
(Acuerdo Ministerial N® 2545 del 22 de julio de 1985; Registro Oficial
N® 242 del 5 de agosto de 1985).- Art.10.- Los nombres comerciales
serdn protegidos en todos los Estados de la Unién, sin obligacién de
depésito o registro, formen o no parte de una Marca de Fabrica.

Segun mi criterio, esta convencién no esta vigente, por los siguientes
motivos, entre otros:

* Porque fue reformada por el articulo XIV de la "Convencién para la
Proteccitn de Marcas de Fabrica, Comercio y Agricultura y Nombres
Comerciales", suscrita en Santiago de Chile en 1923, en el se estipuld,
que desde el momento en que un tercio de los estados atarios la
ratifiquen, CESARA la Convencién de Buenos Aires de 1910,

» Porque la Convencitn para la "Proteccién Marcaria y Comercial y la
represion de la competencia desleal v de las falsas indicaciones de
origen geogréfico”, suscrita en Washington en 1929, consideré que la
Convencién de Santiago de Chile de 1923 sustituyé a la Convencitn de
Buenos Aires de 1910, y estableci6 que : "los estados contratantes




convienen en que, tan pronto como esta convencién

entre en vigor, las Convenciones sobre Marcas de
Fabrica de 1910 y 1923 quedaran autométicamente
sin efecto alguno..."

Porque la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, en
sentencia dictada el 10 de junio de 1957, resolvié en
su considerando primero”... Que la Convencién sobre
Marcas de Fabrica... no estd en vigencia_..".

Los nombres comerciales podrin registrarse en la
Direcclén Nacional de Propiedad Industrial (DNPI).
para lo cual se seguiré ¢l mismo procedimien-
to establecido para el registro de las marcas de
f4brica.

2. DENOMINACIONES DE ORIGEN

Denominacién de Origen es una indicacién geografica
constituida por la denominacidn de un pais, de una
regién o de un lugar determinado, o constituida por
una denominacién que sin ser la de un pais, una
regibn o un lugar determinado se reflere a una area
geogrifica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geogréfico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos.

- Lautilizacién de denominaciones de origen con rela-

b

cién a los productos naturales, agricolas, artesanales
o industriales, queda reservada exclusivamente para
los productores, fabricantes y artesanos que tengan
sus establecimientos en la localidad o regién del Pais
Miembro designada o evocada por dicha denomina-
cién.

El derecho de utilizacién exclusiva de las denomina-
ciones de origen se inicia con la declaracién que emite
la DNPL El uso por personas no autorizadas, serd
considerado acto de competencia desleal incluyendo
los casos en que vengan acomparadas de indicaclo-
nes como género, tipo, imitacién y otras similares que
creen confusidn en el consumidor.

No podrén ser declaradas como denominaciones de
origen, aquellas que:

No se ajusten a su definicién;

Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden

publico o que induzcan al piiblico a error sobre la
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacién o
las caracteristicas o cualidades de los respectivos
productos; _

Sean indicaciones comunes o genéricas para distin-
guir el producto de que se trate, tanto por los conoce-
dores de la materia como por el ptiblico en general.

La declaracién de proteccién de una denominacién de
origen se hara de oficio o0 a peticién, de las personas
fisicas 0 morales que directamente se dediquen a la
extraccién, produccitn o elaboracién de los produc-
tos. Las autoridades estatales, departamentales, pro-
vinciales o municipales, también se considerardn
interesadas, cuando se trate de denominaciones de
origen de sus respectivas circunscripciones.

La solicitud de declaracién de proteccién de una
denominacién de origen se hard por escrito ante la
DNPI debiendo indicar:

Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad de los
solicitantes asi como el interés (sic) juridico;

La denominacién de origen;

El area geografica de produccién, extraccién o ela-
boracién del producto atendiendo caracteres geogra-
ficos y divisiones politicas;
Ladescripcién detallada del producto o productos, asi
como sus caracteristicas;

Cualquiera otra indicacién dispuesta por la DNPI.

Admitida la solicitud, la DNPI analizari, dentro de
treinta dias hdbiles, si cumple con los requisitos
previstos y con agquellos establecidos por la legislacién
interna. Se ird el procedimiento relativo a la
publicacién de la solicitud v presentacién de observa-
clones previsto para el registro de marcas de la
presente Decision.

Lavigencia de la declaracién de una denominacién de
origen, estara determinada por la subsistencia de las
condiciones que la motivaron, a juicio de la DNPI, la
cual podré declarar el término de sus silas
condiciones no se han mantenido. Los interesados
podrén solicitarla nuevamente cuando consideren
que se han restituido las condiciones para su protec-
cién, sin perjuicio de los recursos administrativos
previstos en la legislacién interna.

(continuara}




CENTRO DE ARBITRAJE DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
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Maria Cecilia Romo-Leroux*

1 Centro de Arbitraje es
una Unidad Guberna-
tiva de la Organizacién
Mundial de la Pro-
pledad Intelectual (OMPD),
ubicado en Ginebra, Suiza. Agencia
especlalizada bajo el sistema de or-
ganizaciones de las Naciones Uni-
das.

El Centro de Arbitraje de la OMPI
maneja cuatro procedimientos de
impughaciones-resoluciénque son:
Mediacién, Arbitraje, Arbitraje ex-
pedido y Mediacién Ejecutada; éste
altimo aplicado a falta de un arre-

glo por arbitraje.

Los procedimientos manejados por
el Centro de Arbitraje de la OMPI
consisten en alternativas de ligita-
cién en la Corte, a fin de dar una
soluclén a las disputas o ltigios
internacionales de cardcter comer-
clal que implica a particulares y
Propledad Intelectual.

Las ventajas que nos ofrece el Cen-
trode Arbitraje dela OMPI sobre los
procedimientos manejados por el
Centro conrespecto a las impugna-
clones - resolucién son:

- Ahorro de tiempo y costo.

- Autonomia de las partes en esco-

ger las leyes que se apliquen,
procedimiento e idioma de las
actuaciones.

- Neutralidad en relacién de 1a ley,
idioma y cultura institucional de
las partes,

- La posibilidad de garantizar que

unexperto especialista estérepre-
sentando en el Tribuna o en la
persona del mediador.

- Estricta confidencialidad.

- Unsolo procedimiento que el caso
de arbitraje, produce un resulta-
do que es final y ejecutable
internacionalmente.

- Reglas que ajustan caracteristi-
cas especificas de disputas de
Propiedad Intelectual.

Para diriglr impugnaciones al
Centro de Arbitraje a que se hace
referencia sobre el procedimien-
to se lo hace de dos maneras:

1. Por una cldusula constante en el
contrato con respecto a toda dis-
puta judicial que pudiere surgir
en lo futuro.

2. Por el sometido de un acuerdo
conrespecto ala referida disputa
existente.

El Centro de la OMPI, ademds ofre-
ce un servicio consultivo, por medio
del cual la parte interesada o el
controversista solicita el Centro que
actiie como érbitro y dirija una re-
unién entre los litigantes con el
proposito de discutir las posibilida-
desdellegar aun Acuerdoentre las
partes. En el caso de que las partes
lo decidan el Centro les ofrece asis-
tir para la suscripcién de un acuer-
do.

Con respecto al Costo de Servicio
Consultivo. éste estd calculado de
acuerdo a la cuantia del litigio.

Cabe mencionar las ventajas de la
utilizacién del arbitraje de la CAma-
ra de Comercio.

En la continuacién de este articulo
haré un anélisis de las ventajas de
la utilizacién de la CAmara de Co-
mercio en nuestro pais”.

*Del Estudio Juridico
BUSTAMANTE & BUSTAMANTE
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IMPORTACIONES PARALELAS

Maria A ugusta Cueva*

os procesos de globalizacién de economias
regionales con la consecuente eliminacién
de barreras comerciales torna mas coman
la presencia de un mismo producto en
varios mercados distintos geograficamen-
te. Este fenémeno ha planteado en todos los esquemas
de integracién la necesidad de coordinar politicas v
aproximar legislaciones v en €l caso particular del
Ecuador su apertura y armonizacién legislativa es de
no muy larga data.

Las importaciones paralelas consisten en la introduc-
cifn de un producto que ostenta unia marca, registrada
enel pais al que seimporta, cuya titularidad correspon-
de a la persona que ha marcado el producto directa-
mente o ha autorizado para tales afectos a quien lo ha
marcado vy es ademds titular del registro marcario
respectivo en el pais donde se ha puesto el producto en
el comercio,

De acuerdo a lo anterior, una importacién paralela
implica la comercializacién demercancias vinculadas a
un derecho de propiedad industrial, que se introduce
en el mercado local por el titular de los derechos o
por un tercero autorizado para ello en el pais desde el
cual son exportados, Estas mercancias al importarse
en otro pais, concurren en el mercado conjuntamente
con mercancias asociadas a derechos de propiedad
industrial otorgados en ese segundo pais, dando como
resultado un conflicto dé intereses entre las partes que
estdn comercializando mercancias vinculadas con los
mismos derechos de propiedad industrial y que compi-
ten en un mismo mercado,

El rasgo comin que se presenta para conceptualizar
una importacién paralela es la presencia de dos
ordenamientos juridicos nacionales (uno en cada pais),
los cuales han concedido derechos de propiledad indus-
trial, con sus caracteristicas de territorialidad, exclusi-
vidad y temporalidad, que son desafiados por la comer-
clalizacién internacional.

Debe hacerse especial énfasis en el hecho de que los
productos deben ser genuinos y que el registro marcario
en ese pais debe ser propiedad de la persona que ha
marcado e introducido los productos en el comercio por
si 0 por terceros con su consentimiento; de lo contrario,
no estaremos frente a una importacion paralela, sino a
una invasion de derechos de propiedad industrial.

Sin introducir ningan adjetivo de legitimidad o
{legitimidad de los productos importados paralela-

mente, es claro que el mismo titular de los derechos de
propiedad industrial en el pais importador o un tercero
autorizado por éste tratard de impedir la importacién
de los productos vinculados con los derechos de propie-
dad industrial del pais que exporta las mercancias con
el argumento de ser titular o un tercero autorizado para
ejercer, exclusivamente o bajo determinadas condicio-
nes, los derechos de propiedad industrial en
el pais que importa dichos productos.

Este fenémeno ha generado bisicamente dos puntos de
vista que pueden ser explicados desde diferentes angu-
los. Conforme al primero, quienes se muestran a su
favor se apoyan bédsicamente en razones de tipo compe-
titivo, bajo las siguientes consideraciones:

Que larealizacién de importaciones paralelas tiene un
efecto positivo en los precios de las mercancias, ya que
dalaoportunidad al consumidor de adquirir los mismos
bienes que usualmente acostumbra, aunmenor precio,
debido a que la importacién de mercancias obedece a
que un productor o distribuidor ofrece a la venta, en
condiciones més ventajosas los bienes mencionados,
de tal forma que obtiene utilidades al introducirlos en
el mercado, genera un Ambito competitivo; que son un
estimulo adicional a la competencia y que es contraria
al establecimiento de practicas monopélicas y promueve
la eficlencia de los mercados. Y se sostiene en forma
preponderante la legitimidad de los productos impor-
tados.

Por otra parte quienes se oponen, se basan principal-
mente en las caracteristicas de exclusividad y territo-
rialidad v su posible quebrantamiento y en el hecho de
gue no se otorga al consumidor la misma calidad,
garantias y servicios que por los canales convenciona-
les tendria, una posible erosion del <buen nombres o
«good will» de las marcas y por Gltimo puede quebrantar
la localizacién de productos piratas.

En el Ecuador, frente a este fendmeno se ha adoptado
el sistema de «agotamiento de derechoss, mismo que
procura conciliar la vigencia y respeto de los derechos
industriales con la expansion de sus mercados, sin
caer en actitudes proteccionistas, imponiendo condi-
ciones que previenen que las marcas sean usadas para
dividir mercados o para crear barreras al libre comer-
cio.

*Departamento de Marcas y Patentes

Romero Arteta Abogados

(continuara)
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SENTENCIAS JUDICIALES *
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS

ERCERO: Gabriel Gar-
cia Ramirez, quien
comparece a este jui-
cloen calidad de geren-
te y representante le-
gal de la Comparfiia NuevaIndustria
Farmacéutica Asoclada S.A. acom-
pafé a su escrito de demanda copla
certificada del nombramiento que
acredita su designacién para tal
funcién, efectuada por la Junta Ge-
neral de accionistas de la mencio-
nada compania, debidamente ins-
crita en el Registro Mercantil de
esta cuidad, el 7 de septiembre de
1989. Habiendo legitimado su per-
soneria, no es admisible la excep-
cion 2. del tercerista. CUARTO: A-
tendiendo la peticién del sefior Mi-
nistro de Industrias, Comercio, In-
tegracién y Pesca en su contesta-
cién a la demanda, el ministro de
sustanciacién dispuso.que se cite
conlademanda paraque hagavaler
sus derechos, a Leonardo Cosia
Jaramillo, Gerente General de La-
boratorios Neoterapia, S.A. en cuyo
favor derivan las resoluciones ad-
ministrativas impugnadas, proce-
dimiento ajustado a lo que dispo-
nen los arts. 24 literal b), 25 y 33
inciso final de la Ley de la Jurisdic-
cién Contenciosos Administrativa.

Encambio, las resoluciones impug-
nadas, lejos de derivar en beneficio
de la sefiora Esmeralda Costa de

Garcia, mas bien puede considerar-
se que vulneran un derecho o inte-
rés suyo, al declarar la caducidad
de la marca "Finalin" v dejar sin
efecto el titulo de renovacién No
2860-87, al igual que el titulo No
504-88 de veintitrés de noviembre
de 1988 gue legaliza la transferen-
cia de la marca de fibrica en men-
cién, a favor de Nueva Industria
Farmacéutica Asoclada 5.A. Es ob-
vio por tanto que no son aplicables
las disposiclones anotadas, en el
caso de la sefiora Esmeralda Costa

- Giarcia, siendo por tanto infundada

la excepcién 9, propuesta por el
Gerente General de Laboratorios
Neoterapia S.A. alegando la nuli-
dad del juicio, ya que no habiéndo-
se violado ninguna de las solemni-
dades sustanciales, el proceso es
valido. QUINTA: Las otras excep-
clones se refieren al fondo del asun-
to controvertido y se tomaran en
consideracién al resolver sobre lo
principal. SEXTO: Consta del expe-
diente No 2741 de Renovacién de
Marcas que con fecha 12 de diciem-
bre de 1986, la Sra. Esmeralda
Costaviudade Garcia presenta ante
el director Nacional de Propiedad
Industrial la solicitud tendiente a
obtener la renovacion de la marca
"Finalin”, solicitud que la presenta
en su calidad de propietaria de di-
cha marca, aclarando en el nume-
ral 2.- que la indicada marca cadu-

{continuacion)

. cara el 29 de diciembre del mismo

ano. Consta igunalmente copia certi-
ficada del acta No 2860, correspon-
diente al Protocolo No 2860-87,
suscrita el 6 de febrero de 1987 por
el Director Naclonal de Propiedad
Industrial, por la que resuelve reno-
var lamarca de fdbrica "Finalin" por
el término legal de cinco afios, sien-
do su fecha de vencimiento el 29 de
diciembre de 1991. En el expedien-
te No 1726 de la Direccién General
de Propiedad Industrial referente a

Transferencias, aparece a fojas 48,
el Titulo No 504-88 otorgado el 23
denoviembre de 1988 del cual cons-
ta que el Director Nacional de Pro-
piedad Industrial resuelve "Otorgar
la transferencia de la marca de fa-
brica" de conformidad con los arti-
culos 79 y 80 de la Decision 85 del
Acuerdo de Cartagena y articulo 12
de la Ley de Marcas, a la solicitud
cuyos datos son los siguientes: De-
nominacion: Finalin.- Propietario:
Esmeralda Costa viuda de Garcia.-
A favor: Nueva Industrial Farma-
céutica Asociada S.A.". Con fecha
dos de marzo de 1989 el Director
Nacional de Propiedad Industrial,
acogiendo la denuncia presentada
por el Gerente General de Laborato-
rios Neoterapia S.A. por las conside-
raciones que expone, resuelve de-
clarar la caducidad de la marca de
fibrica Finalin y en consecuencia
dejar sin efecto el titulo de renova-
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cién No 2860-87 asi como el Titulo
No 504-88 a los que ya se hizo
mencién, resolucién que fue ratifica-
da por el senor Ministro de Indus-
trias, Comercio, Integracién y Pes-
ca, mediante Resolucién No 172 de
20deabrilde 1989. De lo expresado
se desprende: a) Que la resolucién
del Director Nacional de Propledad
Industrial de 3 de marzo de 1989, al
dejar sin efecto legal las resolucio-
nes que sobre este asunto dict6 el 6
de febrero de 1987 v el 23 de no-
viembre de 1988, las estd revocan-
do; b) Las resoluciones que revoca
causaron efectos juridicos, originan-
do derechos en terceras personas,
especificamente en la Compania
Nueva Industria Farmacéutica Aso-
clada S.A. en cuyo favor se transfi-
ri6 la marca de fidbrica Finalin: vy c)
Para dictar esta resolucién no dis-
puso que se notifique a Nueva In-
dustria Farmacéutica Ecuatoriana
S.A. ni ala sefiora Esmeralda Costa
viuda de Garcia, con la denuncia
presentada por el Gerente General
de Laboratorios Neoterapla S.A.
privandoles de la oportunidad de
ejercer su legitimo derecho a la de-
fensa. SEPTIMO: Ni en la Ley de
Marcas de Fabrica, ni en la Resolu-
ci6n 85 del Acuerdo de Cartagenani
en su Reglamento se confiere al
Director Nacional de Propiedad In-
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dustrial facultad para revocar sus
propias resoluciones, cuando éstas
han surtido efectos juridicos. Es
unanorma de derecho pablico ague-
lla de que la autoridad no puede
ejercer otras facultades que aque-
llas que expresamente le sefala la

ley, de lo que se desprende que el

tantas veces menclonado Director
Nacional, careciendo de facultad
para dejar sin efecto o revocar por si
mismo esos actos suyos y atenién-
dose a lo que dispone al art. 23
literal d) de la Ley de la Jurisdiccién
Contencloso Administrativa, debid
demandar ante este Tribunal la
anulacién o revocacién de sus actos
administrativos, que originaron de-
rechos en terceras personas, ejerci-
clo del recurso denominado de
lesividad. Por lo expuesto y no sien-
do necesarlo analizar las otras ex-
cepciones, tanto mas que el hacerlo
podria considerarse como que se
adelantara el criterio de este Tribu-
nal para el caso de gue el adminis-
trador planteara €l recurso indica-
do para obtener la revocacién de
sus actos administrativos impug-
nadas, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICAY
POR AUTORIDAD DE LA LEY, se
aceptalademanday declaranilega-
les los actos administrativos que se
concretan en la Resolucién No 172

de 20 de abril de 1989, proveniente
del sefior Ministro de Industrias,
Comercio, Integracién y Pesca que
ratifica la providencia No 8990184
de 2 de marzo de 1989 dictada por
el Director Nacional de Propledad
Industrial y consecuentemente di-
cha providencia, que ha sido mate-
ria de la impugnacién por parte del
actor. Sin costas.- ff.) Dr. Carlos
Pérez Patifio, Dr. José Julio Benitez
Astudillo y Dr. Augusto Maldonado
Vésconez. (Ministros Jueces).”

() Revista de Jurisprudencia No 4 pag. 79 -
Junio de 1992- Fundacion Antonio Quevedo
(Editorial Mendieta - Quita)
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FE DE ERRATAS:

En el boletin anterior en la parta || del
*acuerdo Trips” debe decir: Parte Il normas
redalivas a la existencia, alcance y ejercicio de
los derechos de propiedad,
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