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DECISION 344 y DECRETOS EJECUTIVOS
1344-A Y 1738

Ledo. César Guerrero Villagémez ' {continuacion)

En mi articulo publicado en el Gltimo Boletin; habia indicado
que trataria los capitulos 6o., 7o., v 8o., esto tniofue posible por
el espacio entregado para la publicacién, donde apareci6
tnicamente el capitulo 6o. y la mitad del 7o. Ahora confio en
que se lo haga, junto con el Capitulo VIII, deriominado Dispo-
sicién Complementaria, la Disposicién Final, las Disposi-
ciones Transitorias, las Comunes y las Generales. Luego de 10 entregas, he
concluido todo lo referente al "REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL", vigente en nuestro pais..

- La autorizacién parauﬁlimrunadmmﬂnamﬁndeuﬁgen [m ldnhnte
referida tinicamente como Denominacién de Orl,gen] deberé ser nolh:ﬂ:ﬂl
por las personas que:

+ Directamente se dediquen a la extraccién, mndundénoelabmaclﬁn#he
productos distinguidos por la denominacién de origen;

. &mmmmmmmmhm
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* Cumplan con otros raqumtm requ:ria:lns por la DNPL

- La denominacién de origen debera ser otorgada o denegada por la DNPI
dentro de quince dias héhﬂm contados desde 1a presentacion de la
solicitud.

- La denominacion de origen durard diez aﬁns. pudiendo ser renovada por
periodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovacion
de marcas.

- La DNPI podra declarar; de oficio o a peticién de parte; la nulidad de una
denominacién de origen, previa audiencia de las partes, sila autorl:acidn
fue concedida en contravencién a esta Decision,

-"Serda motivo de caducidad la falta de pagﬂ de las tasas, en los términos que
acuerde la legislacién nacional,

- La DNPI podra declarar la proteccién de las denominiaciones de origen de

" paises de la subregion, cuando la soliciten los productores, extractores,
fabricantes o artesanos con legitimo interés, o las autoridades pablicas.
Para terceros paises, la DNPI podra declarar la proteccién, siempre que
esté previsto en algin convenio cuando el tercer pais conceda reciprocidad
¥, si la denominacién de origen ha sido declarada como tal en su pai.u

. originario. -
- Las denominaciones de origen protegidas en otros paises no swé.n-

consideradas comunes ogenéricas para distinguir algtin producto mientras
subsista dicha proteccién.




3. LOS LIBROS PROTOCOLO

- Los libros protocolo, segiin cada modalidad, contendran
la misma informacién requerida para los titulos de
registro. La DNFI llevard indices completos, de las
modalidades de propiedad industrial, asi como de las
licencias registradas.

4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
DECISION

- Los paises miembros, mediante sus legislaciones na-
cionales o acuerdos internacionales, podran fortalecer
los derechos de Propiedad Industrial conferidos en esta
Decisién, Deberdn informar a la Comisién del Acuerdao.
de Cartagena estas medidas.

- Los asuntos sobre Propiedad Industirial no comprendidos

en esta. Decisidn, serdn regulados por la: legislacién
nﬂnmna].

- La DNPI podra estableeer tasas para los tramites refe-
rentes a la Propledad Industrial.

- Los Paises Miembros, para consolidar un sistema: de
administracién comunitaria, garantizan la mejor apli-
cacion de las disposiciones contenidas en esta Decisitn;
asi como a fortalecer, propender a la autonomia y mo-
dernizar las oficinas nacionales, los sistemas y servicios
de informacién relativos al estado de la técnica.

La DNPI enviara la Gaceta de la Propiedad Industrial, a
las oficinas nacionales competentes de los demas Paises
para consulta del pliblico.

- LosPaises se comprometen arevisar sus procedimientos
administrativos para salvaguardar los derechos y obli-
gaciones que correspondan a los particulares, de con-
formidad con la presente Decision.

5.DISPOSICION FINAL DE LA DECISION

- UNICA.- Sé entenderd ‘como Oficina Nacional Compe-
tente, al érgano administrative encargadodel registrode
la Propiedad Industrial; v, como Autoridad Nacional
Competente, al érgano designado por la legislacion na-
clonal, ;

6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA DECISION

- Los derechos de Propiedad Industrial vilidamente con-
cedidos con anterioridad al 1" de enero de 1994, sub-
sistirdn por €l tiempo en que fueron concedidos. En lo
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relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, reno-

vaciones y prorrogas, se aplicaran las normas conteni-
das en esta Decision.

7. DISPOSICIONES COMUNES DEL REGLAMENTO

- Cualesquiera de las modalidades de dad indutrial,
solicitados u obtenidos seran tr ibles por acto en-
tre vivos o transmisible por sucesién por causa de
muerte, para lo cual se deberd presentar una solicitud
acompanando el documento en que conste la cesién o
acredite la calidad de heredero o legatario, asi como los
documentos que demuestren la remurm vla
existencia legal del solicitante.

El cambio de nombre del propietario dlcmhlln-
dalidad de propiedad industrial, en tramite o

concedido, debera ser solicitado a:mpm‘i'.dn-
cumento que acredite tal cambio.

El titulo de registro, de transferencia,
cambio de nombre, se marginara en el libr
registro, e inscribira en el libro de trans
.misjones o cambios de nombre, rcapnctt!u

por escrito y se registrardn en la DNPL Las
solo si existe autorizacion del titular del derecl

- Los documentos que se presenten en law&u'ﬂn
constar en castellano o traducidos.

- Los términos en dias, se entenderan mm.las
prorrogas seran concedidas a peticion del intere
no podran ser otorgados de oficio; si
inhébil, se prorrogara hasta ¢l siguiente di j

8. DISPOSICIONES GENERALES DEL

- Las solicitudes ingresardn en la aria C
sucesivamente enumeradas. Se sentard la de su
presentacién, con la firma del Secretario, con la fecha,
hora de ingreso vy el nimero de tramite. Copia se
entregara al interesado.

Las solicitudes se consideraran en el nrdanlll el que
hubieren sido presentadas, respetando mm

Las solicitudes y expedientes de propiedad
son piblicos ¥ podran ser consultados per i
persona, salvo aguellos indicados en los
66 de la Decision 344.




- Las publicaciones se efectuaran, una sola vez, en la
Gaceta de la Propledad Industrial que se publicara
mensualmente y contendra los extractos de las solicitudes
de todas las modalidades de propiedad industrial, asi
como el indice de los registros o concesiones, sus re-
novaciones, transferencias, transmisiones, cambios de
nombre y las licencias de uso ctorgadas en el mes
anterior.

La fecha de publicacién, para todos los efectos legales,
serdla del acta que dispone su circulacién. El precio asi
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- Las resoluciones definitivas del Director y aquellas que

impidan, en cualquier forma, la continuacién del tramite
solicitado, causan estado y, en consecuencia; sin ne-
cesldad de reclamacién administrativa, puede recurrir-
se ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
competente, de conformidad conla Ley de la Jurisdiccion
Contensioso-Administrativa.

Cualquier conflicto o controversia en materia de pro-
piedad industrial podra ser sometido a arbitraje de
conformidad con la Ley de Arbitraje Comerical.

como el valor de las publicaciones, serd fijado por el

MICIP. 9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL REGLAMENTO

- Los tftulos que otorgue la DNPI deberén estar suscritos Las dos disposiciones se las estudié cuando tratamos lo

por &l Director Nacional de Propiedad Industrial

referente a Patentes.

ELECCIONES EN AEPI

onforme mandan los estatutos de
la Asociacion Ecuatoriana de Pro-
piedad Industrial, el 8 de febrero
se llevaron a cabo las elecciones
para renovar su Directiva. Des-
pués de escuchar los informes del Presidente
saliente doctor Luis Andrade Nieto y de la
Tesorera doctora Maria Esthela Guerrero de
Aguirre, que merecieron sendos votos de a-
plauso, se llevaron a cabo las elecciones no-
mindndose a los siguientes vocales principa-
les: doctora Maria Esthela Guerrero de Agui-
rre, doctores Luis Andrade Nieto, Alfredo Ga-
llegos Banderas, Gustavo Romero Ponce e
Ivdn Galleges Dominguez. Vocales suplentes: i {3
doctores Diego Ortiz G., Rodrigo Bermeo :

R.. José Luis Bruzzone D., Santiago Busta- Conston de kquiénda o derecha; Gustavo Romens, Diego Orliz, Luis Andfade (Ex-pradidante),
Maria Eitheln Guerreio, Wi Gallegos. No aparece el Vicapmsidante Alifedo Gallegos.

mante L., yJosé Rafael Bustamante E,

El directorio se conformé de la siguienté manera: Presidenta Maria
Esthela Guerrero, Vicepresidente Alfredo Gallegos, Secretario Ivan
Gallegos, Tesorero Gustavo Romero, y Vocal Diego Ortiz.

Lanueva Presidenta agradecié la nominacién y sintetizé su programa
de accitn en los siguientes puntos: dar impulso a la ley de creacion
del Instituto de Propiedad Intelectual; Instrumentar la ayuda a la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, para la contratacion de
estudiantes y asi agilitar los tramites que se encuentran retrasados;
v, si el tiempo v los recursos lo permiten, organizar el "Segundo
Seminario de Propiedad Industrial”.

Los editores de este boletin desean, a la nueva Directiva, que cumpla
con todas sus aspiraciones para que la Propiedad Intelectual sea
reconocida.




B ks~
A=
| OCACONECHIDRANA D HCPEAD DT

ALGO MAS SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL
DECRETO EJECUTIVO N° 1344-A DEL ANO 1993

Leda. Maria Esthela Guerrero

n el Boletin N 8, me
referi a aspectos muy
generales, relativos a
las disposiciones tran-
sitorias Primera y Se-
gunda, del Decreto Ejecutivo 1344-
A, que.reglamenta la Decisién 344
de la Comisi6n del Acuerdo de Car-
tagena, y anuncié reférirme poste-

riormente a aspectos importantes,

como la demanda en contra la lega-
lidad de dichas disposiciones transi-
torias propuestas por varios labora-
torios ¥ a la contes-
tacién formuladaen accién objetiva
de plena jurisdiccién, ante el Tri-
bunal Distritat N® 1, de lo Conten-
umammm

Eneluemmmin desde lanparl _

cién del mecionado boletin, ha ocu-
rrido un ‘!m::hn ﬂ-e enorme mipnr-

tancia: la Junta del Acuerdo de
Cartagena, ha realizado obser-
vaciones a las indicadas dispo-
siciones transitorias v el "Informe
Preliminar relativo al incumpli-
miento por parte de la Repablica del
Ecuador de las Disposiciones con-
tenidas en la Decisién 344 del A-
cuerdo de Cartagena y del Tratado
que crea el Tribunal deJusticia del
Acuerdo de Cartagena”, reitera que
el Gobierno del Ecuador ha
incurrido y persiste en el incum-
plimiento de las normas del Acuerdo
de Cartagena y del Tratado que crea
el Tribunal, al mantener en vigencia
lasdisporiones transitorias cuestio-
nadas.

Una de las razones que invoca la
Junta para observar al Gobierno

| ecuatoriano es que, al expedir la

IMP@RTA@ONES PARALELAS

Ma.r{u Augu.ﬂa Cueua*

" sentencia, se aparto de la inter-

pretacién prejudicial expedida por
el Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, que lo hizo a pedido
de la Segunda Sala del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo. Al
parecer, las disposiciones transito-
rias tendran que dejar de regir por
observacitn de la Junta; si el Go-
bierno del Ecuador acoge el criterio
del organismo supranacional.

Inquieta, por otra parte, e],dutlnn
de los expedientes de ol
nes alas solicitudes de pz
hecho de que, del v

de las observaciones'y del informe,
se deduce que el criterio de la Junta
es contrario a la vigencla de las
disposiciones transitorias primera
vy segunda del Decreto Ejecutivo
1344-A.

lsistemade agntamienm de derechos adeptado por la legislacién
¥ la jurisprudencia de muchos paises eon larga historia en el
libre comercio internacional, nacido en el seno de la Comunidad
Europea-consiste en que, una vez que los productos fueron
puestos en el mercado por el titular o con su consentimiento, no
puede éste impedir su comercializacion. Asi, el propietario de

una marca no tendrd derecho de prohibir el uso de la misma con relacién a
productos puestos en el mercado comiin por él mismo o con su autorizacién.

Sin embargp, cabe tener en cuenta que existen numerosos casos a nivel
internacional, en los que, rigiendo el sistéema de agotamiento de derechos,
los fallos jurisprudenciales se han orientado en contrario a este principio.
Estos casos obedecen al respeto y garantia de los sistemas legislativos hacia
los derechos conferidos y que un registro marcario engloba. Las conside-
raciones-hechas para este tipo de fallos contemplan una gama de con-
diciones tales como caracteristicas de mercado, estrategias promocionales,
servicios post-venta, aprovechamiento de las inversiones publicitarias por
parte de los importadores, disminucién en volimenes de venta de los
productores autorizados localmente, danos en la reputacién de las marcas
por diferencias de calidad, entre otras.

|




Cabe citar casos como el del Grupo Colgate Palmolive en
elque, productos genuinos fabricados y comercializados
en Brazil fueron importados a Inglaterra por parte de la

Comparfiia Markwell la que fue demandada exitosamente

por miembros del Grupo Colgate Palmolive por "Infrin-
gimiento Marcario”. El dictamen se basé en que, inde-
te de las sutiles diferencias en las envol-
turas del producto, habfa una marcada diferencia en la
calidad de los en cada uno de los paises,
-:lutmtm en Iﬂﬂmpmiciénybmﬂcm terapéuticos.

Markwell hﬂi&m@tﬂoﬂ importe de siete embarques
de productos Colgate brasilero a Inglaterra, endonde los
ubicd para venta al por menor en pequefios negocios
locales y a través de una cadena de tiendas inglesa,
"Tesco". Fue asi como los productos importados eran
ofrecidos a precios menores y frecuentemente exhibidos
junto a los productos fabricados y comercializados por
Colgate UK. Merkweell bas6 su defensa en la genuinidad
de los productos, en la universalidad y agotamiento de
los derechos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones
rechazd el ar to de Markwell en base a dos consi-
deraciones generales: primero que las confusiones gene-

rales en el ptiblico eran completamente evidentes lo que
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hacia necesario reafirmar las limitaciones territoriales
de las marcas y, segundo, que la naturaleza territorial
que caracterizaba el goodwill de los productos justificaba
la: prohibicién de importaciones a mercados donde
opere otra subsidiaria ya que sus productos identificarian
una cierta calidad. Todo esto fue resumido en una
"representacién fraudulenta” por parte de Markwell
sobre el origen y calidad de los productos importados.
Sin embargo, dejaron clara una salvedad en su sentencia:
"El argumento de Markwell bien puede representar la
ley del futuro”.

Existen casos andlogos como el de Ideal Standard
ventilado en el Tribunal 'de Justicia Europeo, ‘Seiko
Time, en los que se dié preferencia a la proteccidn al
consumidor sobre la libre circulacién de mercancias.

No podemos més que concluir que son muy variadas las
posibilidades que traen consigo las importaciones pa-
ralelas, y que cada caso meréce un tratamiento atento
al respeto y vigencia de los derechos marcarios, sin caer
en un proteccionismo que imposibilite el libre flujo de
mercancias que ya cotistituye una realidad en nuestro
pais.

* Departamento de Marcas ¥ Patentes Romero Amers Aroeapos

NOTICIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
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El juez Sexto de lo Civil de Guayaquil
ha decido que las normas de la Ley de
Proteccion a los Agentes, Distribui-
dores y Representantes de Compa-
nias Extranjeras, son aplicables alos
contratos de licencia de marcas para
fabricacién en el Ecuador de produc-
tosmacionales. La citada ley protege,
segin su texto, exclusivamente a los
distribuidores directos de productos
extranjeros, mas noaquienes los sub-
distribuyen ni a quienes distribuyen
productos nacionales, El Juez ha con-
denado a la demandada al pago de
los dafios ¥ perjuicios que se demues-
tren por la terminacidén de un contrato
de licencia, a pesar de que el aviso de
terminacién dado por la demandada
estuvo pactado en el contrato de

licencia y a pesar también de que el
contrato fue anterior a la ley de 31 de
diciembre de 1976. Esta decisitn
constituye un nuevo atentado contra
los derechos de propiedad intelectual
por-parte de los jueces y pone en
peligro a los propietarios de marcas
de fibrica que ortorguen licencias a
comparfilas ecuatorianas.

(Juzgado Sexto de lo Civil de Gua-
yvaquil.- A. Baquerizo G. Cia. Ltda. vs.
Shulton Inc., Noviembre 6, 1995)".

"La Direccién Nacional de la Propie-
dad Industrial harechazadoobserva-
clones contralos registros de las mar-
cas McDONALD's v McDONALD's
Logotipo Social(en varias clases inter-
nacionales), asi como contra las soli-

o
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citudes de Disefio Estilizado de Arcos-
Logotipo Social; RONALD McDO-
NALD's y FIGURA DE PAYASO fen
varias clases internacionales), plan-
teadas sobre la base de un registro
previo del nombre comercial McDO-
NALD's y de la existencia de una
compafifa constituida en el Ecuador
denominada ‘Restaurantes McDO-
NALD's Cia. Ltda. La Direccién ha
estimado que la fama, alto renombre
y notoriedad ‘de la marca McDO-
NALD's, conregistro en setenta paises
del mundo, no puede generar con-
fusion con: el nomhre  comerical
registrado en el Ecuador y.que: la
adopcién por parte de una compania
de una denominacién sélo impide
que otra se constituya con igual nom-
bre. (En: solicitudes de McDONALD's
Corporation Nos. 49170-84, 49175-
94, 49674-94, 49179-94, 49675-94,
49178-94, 49180-94, 49181-94,
49182-94, 49177-94, Direccién
Nacional de:la Propiedad Industrial,
resoluciones de 21 de Noviembre de
1995)",

PROPIEDAD INTELECTUAL

Con motivo de la realizaciton de X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES, estuvo, dandorealce al
evento, el sefior Arpad Bogsch, Director General de 1a Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Aparecen de izquierda a devecha:
Bernardo Tobar, Coordindor general del evento, César Guaners Vilogomez, ex-Presidente de AEPI.
Arpad Bogsch. Director General de la OMPI y Luis Andraode Nieto, ex-Presidente de AEPL
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