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DECISION 344 y DECRETOS
EJECUTIVOS 1344-A vy 1738

César Guerrero Villagémez

{continuacion)

on esta entrega concluyo el Capitulo V de la Decisidn: 344 de la
Comisidn del Acuerde de Cartagena denominado: «DE LAS MARCASs,

4. CANCELACION DEL REGISTRO

- La Direccidn Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) cancelara el
registro de una marea, a peticién del titular legitimo, =i ésta es ldéntica o similar
a una marca que hubiese sido notoriamente conocida cuando se solicitd el
registro.

LaDNPI cancelard una marca a solicitud de persona interesada cuando sin motivo
Justificade no se la hubiese utilizado en uno de los Paises Miembros del Acuerdo
de Cartagena, durante los 3 afios consecutivos precedentes a la fecha de la accion
de cancelacién.

La cancelacién también podra solicitarse como defensa en un procedimiento-de
infraccién, de observacién o de nulidad interpuestos con base en la' marca no
usada.

- Unamarcase encuentra en uso cuando los productos o servicios estén disponibles
¥ hayan sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que corresponde.
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades
de comercializacién en el mercado.

También se considerard usada una marca cuando sus productos se destinen
exclusivamente a la exportacién desde cualquiera de los Paises Miembros, segiin
lo establecido en el parrafo anterior,

- Los medios de prueba sobre la utilizacién de una marca, que corresponderd al
titular del registro, son:

Facturas comerciales que demuestren la regularidad y cantidad de comercializa-
clfin, durante el afio anterior a la iniclacidn de la accién de cancelacidn.

Inventarios de las mercancias con la marea, cuya existencia deber4 certificar una
firma de auditores, que demuestre regularidad en la produccién o en las ventas,
durante el afio anterjor a la iniciacién de la accién de cancelacidn.

Cualquier otra prueba permitida por la legislacién ecuatoriana.

Elregistro no podrd cancelarse si el titular demuestra que la falta de uso se debid
a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos
ofictales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. i

No motivard la cancelacién del registro de una marca cuandosuuso difiera de la
forma en que fue registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no alteren
su cardcter distintivo.

- Recibida una solicitud de cancelacién, la DNPI notificar4 al titular de la marca
registrada para que dentro de treinta dias habiles haga valer los alegatos que
estime convenientes a fin de probar su uso. Vencido el plazo decidira sobre la
cancelacién o no del registro, lo que notificara a las partes, mediante resolucién

"




FETERIRERE
A
[ CACONKUADRAN D HOPE3AD NG

debidamente motivada.

- El que obtenga una resolucién favorable, tendrd derecho
preferente al registro de la marca, si la solicita dentro de los
tres meses siguientes a la fecha en gque concluyd el pro-
cedimiento de cancelacién.

- El titular de una arca podra renunciar a la totalidad de los
derechos sobre su registro; si ésta fuera parcial, abarcard sélo
a los productos o servicios que se haya renunciado.

No se admitird renuncias si exsten derechos en favor de
terceros, embargos o licencias inscritos en la DNPL salvo
consentimiento expreso de sus titulares.

- La renuncia surtird efecto cuando se haya marginado la
inscripcion en los libros protocolo de registro.

5. NULIDAD DEL REGISTRO

- ElJuez de lo Civil podré decretar, de oficio o a peticidn de parte
interesada, la nulidad de una marca, previa audiencia de las
partes, cuando el registro:

+ S¢ haya concedido en contravencidn a las disposiciones de la

Decisién 344;

+ Sehubiere otorgado con base en datos o documentos esenciales,
Jreviamente declarados como fal.sos o inexactos por el Juez de
lo Civil;
+ Se haya obtenido, entre otros casos de mala fe, por los
siguientes:

1. Cuandoun representante, distribuidor o usuario del titular
de una marca registrada en ¢l extranjero, solicite y obtenga
el registro de esa marca u otra confundible, sin su
consentimiento expreso.

2. Cuando la solicitud o el registro, se hubieren obtenido por

quien desarrolla como actividad habitual el registro de
marcas para su comercializacion.

- Las acciones de nulldad podrin solicitarse en cualquier
momento.

6. CADUCIDAD DEL REGISTRO

- Elregisiro de una marca caducara st nose solicita la renovacién
dentro del término legal, v por la falta de pago de las tasas
respectivas,

7. LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS
- Una marea, solicitada o registrada, podra ser cedida en uso o

transferida por contrato escrito, elmismo que deberd regisirarse
en la DNPL

- Los contratos de licencia deberdn ser registrados en la DNFPI;
no contendran clausulas restrictivas del comercio y deberdn
ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y

con el «Régimen Comin de Tratamiento a los Capitales

Extranjeros v sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regaliass
[Decision 291 de la Comistén del Acuerdo de Cartagena).

8. LEMAS COMERCIALES

- Las palabras, frases oleyendas utilizadas como complemento
de una marca, podran registrarse como lemas comerciales.

- La solicitud de registro deberd especificar la marca solicitada
o registrada con la cual se lo usara.

- No se registrardn lemas comerclales que contengan alusiones
a productos o marcas similares uexpmsiunm que perjudiquen
a dichos productos o marcas.

- Loslemas comerciales deberdn ser transferidos conjuntamente
con la marca a la cual se asocla y su vigencia estard sujeta a
ésta,

- Las disposiciones relativas a marcas serdn aplicables a los
lemas comerciales.

9. MARCAS COLECTIVAS
- Marca colectiva es la que sirve para distinguir el origen o
cualquier otra caracteristica comiin de productos o servicios

de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control de
titular.

- Podrén solicitarla las asociaciones de productores, fabrican-
tes, prestadores de servicios, o clones o grupos de
personas legalmente establecidos, para distinguirlos productos
o servicios de sus integrantes, respecto de quienes no forman
parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de
personas.

- La solicitud de registro deberd ir acompafiada de:

* Copia de los estatutos de la asociaclén, organizacién o grupo
de personas;

+ Copla de las reglas que utilizardn para el control de los
productos o servicios;

. Lamdlmdﬁndelaacmﬂmnuyhfumnﬁmnlamca
colectiva debe utilizarse;

+ Lista de integrantes; y,
* Los demas requisitos que establezca la legislacién interna.

Obtenido el registro, se debera Informar a la DNPI cualquier
cambio que se produzca en los requisitos enumerados.

- Lamarca colectiva podra ser transferida con la auterizacion de
la asociacién, organizacién o grupo de personas, con el
consentimiento de la DNPIL: En cualquier caso su uso quedara
reservado a los integrantes de la asoclacidn, organizacién o

grupo de personas.

No podrd ser objeto de licencia en favor de personas distintas
alas autorizadas a usar lamarca, de acuerdo con el reglamento
de empleo,

- Las marcas colectivas y sus reglamentos se regiran por lo
establecido en el Capitulo «De las Marcass» de la Decision 344;

sin perjuicio de ello, su tramite se regird por las disposiciones
nacionales.

Hasta aqui, lo referente a las secciones de la 4a, a la 9a. del
Capitulo V de la Decisién 344. En mi préxima entrega me
referiré a los Capitulos 6o., 7oy 8o., asi como a la Disposicién
Final y la Disposicién Transitoria con lo que s¢ concluye’el
estudio de esta Decision.

(continuara)
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EL ACUERDO TRIPS

Beatriz Astudillo Pdez *

n el Boletin de Propiedad Industrial de AEPI No. 7, se indict que el
Ecuador habia sido aceptado a formar parte de Iaﬂrganugcﬁn Mundial
de Comerclo (OMC). Multiples llamadas han re o los ed ara
que se publique referente al TRIFS «TRADE RELATED AS| OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS» (ACUERDO SOBRE LOS ASPEC-
TOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RE-
LACIONADOS CON EL COMERCIO).

Comentarios sobre las disposiciones de este acuerdo serdn hechas por los miembros
de AEPI en su ntes entregas. Ahora, en beneficio de los lectores del Boletin,
publicamos un indice de los aspectos tratados en este convenio.
PARTEI DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BASICOS
- Naturaleza y alcance de las uhﬂfadanﬂs
- Convenios sobre propiedad intelectual
- Trato nacional
-+ Trato de la nacion mas favorecida
Acuerdos multilaterales sobre adquisicién y mantenimiento de la proteccidn
tamiento de los derechos

tivos - =
(] EXISTGNCIA , JLCANCE Y &b auo bt
Primmoa RELATIVAS A (4 [} =

v PARTE II  NORMAS RESLOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

-

a-aod&n 1: Derecho de Autor y Derechos Conexos
Relacién con el Convenio de a
Programas de ordenador y compilaciones de datos
Derechos de arrendamiento
Duracién de la proteccién
- Limitaciones y excepciones
- Proteccién de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
- fonogramas {grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusidn
Seccion 2: Marcas de Féabrica o de Comercio
- Materia objeto de proteccion
- Derechos conferidos
Excepciones
Duracién de la proteccion
Requisito de uso
Otros requisitos
Licencias y cesién
ﬂ»mdm 3: Indicaciones ;
- Proteccién de las indicaciones geograficas s
- mmmaa:mmmmgmgraﬁmsdemmﬂmdu Eit
espirituosas
- Negociaciones internacionales; excepciones
leeclﬁl 4: Dibujos y Ihdulu Industriales

-E"’la et ua-u.

Eecnldl 5: Patentes

- Materia patentable

Derechos conferidos

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes
Excepciones de los derechos conferides

Otros usos sin autortzacién del titular de los derechos
Revocacion /caducidad

- Duracién de la proteccidn

- Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

Seccién 6: Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados




Relacidn con el Tratado IPIC [Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Clrcuitos Integrados)

- Alcance de la proteccién

- Actos que no requieren de autorizacion del titular del derecho
Duracidn de la proteccidn

Sec:c:lurn 7: Proteccion de la Informacién no Divalgada

Seccidn 8: Control de las Practicas Anticompetitivas en las
Licencias Contractuales

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUA L

Seccidn 1: Obligaciones generales _
Seccidn 2: Procedimientos y Recursos Civiles y Adminds-
trativos

Procedimientos justos y equitativos.

Pruebas

Mandamientos judiciales

Perjuicios

Otros recursos

Derecho de informacién

Indemnizacidn al demandado

Procedimientos administrativos

Snednns Medidas Provisionales

Seccidn 4: Prescripciones especiales relacionadas con las
medidas en frontera

Suspensién del despacho de aduana por las autoridades
aduaneras

- Demanda

- Fianza o garantia equivalente

- Notificacion de la suspension
Duracién de la suspensién

/Pmm:' Im

Indemnizacién al importador y al propietario de las
rcancias

me
Derecho de inspeccidn e informacién
Actuacién de oficio
Recursos
Importaciones insignificantes
!-m:hin 5: Procedimientos Penales

PARTE IV ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS
CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

PARTE V - PREVENCION Y SOLUCION DE DIFERENCIAS
- Transparencia
- Solucidén de diferencia

PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- Disposiciones transitorias

- Paises menos adelantados Miembros

- Cooperacidn técnica

PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES;

DISPOSICIONES FINALES

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
Cooperacién internacional
Proteccidn de la materia existente
Examen v modificacién
Reservas

- Excepciones relativas a la seguridad
* Miembro del «Estudic Juridico de Patertes y Marcas Julio C. Guerrero B. Cia. Lida»

ANULACION DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL
DECRETO EJECUTIVO 1344-A DEL ANO 1993

Maria Esthela Guerrero

as disposiciones transitorias, Primera y Segun-
da, del Decreto Ejecutivo 1344-A del 21 de
diciembre de 1993, promulgado en el Registro
Oficial No. 341 de esa misma fecha, que regla-
menta a la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena (publicado en el Registro
Oficial N® 327 del 30 de noviembre de 1993), permiten la
concesidn de patentes bajo clertas condiciones para los inventos
cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de
las Decisiones 311, 313 y 344, cuando se hubiere obtenido
patente en el pais extranjero, asi como de las que se hubleren
solicitado en el exterior. Estas dos disposiciones transitorias
fueron objeto de impugnacién ante el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrative de Quito, por parte de varios
laboratorios farmacéuticos, que no estdn conformes con las dos
transitorias, respecio de las cuales se ha alegado que son
contrarias a las normas de los articulos 1 y 2 de la Decision 344
en actual vigencia.

El efercicio de la accién ohjetiva de impugnacién ante Tribunal
delo Contencloso Administrativo es legitimo, pero el lundamento,

4 (BT

es absolutamentie inexistente, como lo ha reconocido la sentencla
expedida por la Segunda Sala del Tribunal, el 16 de Mayo de
1995, en vista de que no encuentra oposicion entre dichas
disposiciones transitorias y las normas de la decision 344.

Sin embargo, conviene hacer algunos comentarios sobre ¢l
origen y desenvolvimiento de esta controversia, lo cual me
propongo realizar en varios articulos sucesivos, pues la materia
a tratar asi lo exige.

Ahora, simplemente dejo planteada la inquietud: més adelante,

examinaré tanto las afirmaciones que se hacen en la demanda

y las excepciones en la contestacidn, para continuar con lo que

dice la sentencia y concluir comentando sobre el recurso de

casacion que, contra la sentencia del Tribunal, se ha iniciado

j.utl: la Sala de lo Administrativo de la: Corte Suprema de
usticia.

Elasunto reviste interés particular, tanto desde el punto de vista
dela propiedad industrial, cuanto en loreferente alas cuestiones
sustantivas y adjetivas planteadas en el proceso.




Por ésto, de manera preferente, me referiré a los asuntos

de la propiedad industrial y al mismo tiempo, exp mi
criterio respecto de los asuntos procesales que merecen especial
atencién.

Para €] desarrollo del estudio que pretendo hacer, he previsto el
siguiente plan:

1. Consideraciones respecto de los inventos no patmtahl&s.

constantes en la Decisién 85, norma anterior a la vigenclade la
Decisién 311y 313 con el propésito de dejar en claro que el
articulo 1 de la Decision 344, que se sostiene ha sido violentado
por el Reglamento, tiene criterio absolutamente contrario al de

E
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2. El cardcter de absolutamente complementario de las
disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Re?:mto
que se ha impugnado, para demostrar que al expedirlo, no ha
existido nila violacién constitucional que se pretende, ni violacién
4 la norma de la Decisitn 344, v, ' :

3. Un estudio de las consecuencias que tendria una posible
anulacién de las dos transitorias en las patentes en tramite y en
las observaciones incoadas, basadas en esas normas, en el
supuesto de que la sentencia que expedié el Tribunal Distrital de
lo Contencloso-Administrativo fuese casada por la Sala de lo
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

(continuara)

SENTENCIAS JUDICIALES *
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS

RIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- SEGUNDA
SALA.- Quito, 5 de Diciembre de 1990.- Las SH00.- VISTOS: Gabriel
Garcfa Ramirez, en su calidad de Gerente y representante legal dela
Compania Ecuatoriana Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A.
en aceldn subjetiva o de plena jurisdicelén demanda al sefior Mintstro
de Industrias, Comercio, In n y Pesca, impugnando la Reso-
lucién No. 172 de 28 de abril de 1989 por el Ministro mencionado mediante
la cual ratifica la providencia No. 89184 de 2 de marzo de 1989 dictada por el
Director Nacional de Propiedad Industrial, cuya invalidez juridica e ilegalidad
pide que se declare en sentencia, pidiendo ademads que igual pronunciamiento de
ilegitimidad y de invalidez se extienda a la resolucién del Director Nacional de
Propiedad Industrial. Expresa que €l 25 de enero de 1961, el actor como Gerente
propietario de los Laboratorios Neo-Terapia crea y registra la marca <Finalins,
€l 29 de diciembre de 1961, con el nimero 890, para pmt%g::: «In

ucto farmacéutico para uso humano y veterinarios; el 29 de julio de 1971,
transfiri6 las marcas (sic.) «Finalins a favor de la sefiora Esmeralda Costa viuda de
Garcia. E1 30 de noviembre de 1981, con el No. 250, la sefiora Esmeralda Costa de
Garcia obtiene la primera renovacién de la marca Finalin No. 890. La segunda
renovacién de la mencionada marca, obtiene la misma sefiora el 8 de febrero de
1987, con el No. 2860. Finalmente el 23 de noviembre de 1988 con el No. 505 la
sefiora Esmeralda Costa viuda de Garcia transfiere la marca Finalin a favor de
Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A..- Que el sefior Leonardo Costa
Jaramillo, en su calidad de Gerente de la Compania Laboratorios Neoterapia S.A.
presenté ante el sefior Director Nacional de Propiedad Industrial un memorial que,
graciosamente esa dependencia lo calificé como denuncia, escrito que nurica les fue
notificado. Que mediante providencia de 2 de marzo de 1989, notificada el 3 de los
mismos mes y afio, con el No. 89 0184, el sefior Director Nacional de Propiedad
Industrial, declard la caducidad de 1a marca de fdbrica Finalin y ademés declard sin
efecto el titulo de renovacién No. 2860-87 de 6 de febrero de 1987, asi como sin
efecto el titulo No. 504 88 de 23 de noviembre de 1988, resolucitn con
la cual dicho funcionario incurre en varias violaciones de la ley y de los derechos
subjetivos del actor; que la eufémica utilizada, muy propia de la
administracién ptblica ecuatoriana, de «dejar sin efectos el titulo de renovacion No.
2860-87 de 6 de febrero de 1987 contiene en realidad un acto de revocacién del acto
administrativo indicado. Que el sefior Ministro mediante resolucién ratificd la
expedida por el Director Nacional de Industrial, confirmando todas las
violaciones del derecho. Que no se dio oportunidad al actor para que ejerciera su
derecho ala defensa y que nuestro sistema normativo no permite a los mencionados
funcionarios pronunciarse mediante un acto revocatorio, pues no aparece esa
atribucién en la Ley, en consecuencia de lo cual debe aplicarse la norma contenida
en el literal d) del art. 23 de la Ley de la Jurisdiccién Contencloso Administrativa. -
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Citados el demandado, el sefior Procura-
dor General del Estadujreigerentege-
neral de Laboratorios Neoterapia Dr. Ga-
briel Grarcia Mogrovejo S.A., como tercero
beneficiario, comparecen proponiendo e-
xcepciones. ElMinistro de Industrias, Co-

mercio, Integraciény Pesca: N pura
y simple de los fundamentos de hecho y
de derecho de la accidn uesta. El

sefior Procurador General del Estado:
1.Negativa pura y simple de los funda-
mentos de hecho y de derecho de la
accién propuesta. 2.Improcedencia de la
demanda y del recurso interpuestos, ha-
bida cuenta que no se ha dado ninguna
de las causales de nulidad, prevista en el
art. 59 de la Ley de la Jurisdiccién Con-
tencioso Administrativa. Y el tercero be-
neficiario: 1.Alega litis pendencia. 2.1le-
gittmidad de personeria delactor. 3.Nega-
tiva de los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda propuesta por

carecer de toda base | y juridica.
4.Niega que exista de tramite y
violacién de alguna norma . tanto en

la resolucién del Director Nacional de
Propiedad Industrial como en la del sefior
Ministro, 5.Nlega que el Director Nacional
de edad Industrial, como el Ministro
de trias, Comercio, Integracién y
Pesca carézcan de facultades para revo-
car actos administrativos que han sido
emanados, con violacién de normas le-
gales. 6. la caducidad de la marca
de fabrica Finalin. 7.Falta de derecho del
actor para presentar esta demanda y
comparecer en este juicio. 8. Improce-
denciade lademanda en la forma que ha
sido planteada. 9.Nulidad del juicio por
no haberse citado a la otra parte perju-
dicada comoes la sefiora Esmeralda Costa
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de Garcia, de conformidad con lo dis-
puesto en los articulos 24, literal b), 25 y
33 inciso final de la Ley de la Jurisdiccitn
Contencloso Administrativa; y 10. Pres-
cripeidn de la marca comerclal en favor
de la compania Laboratorios Neoterapia
Dr. Gabriel Garcia Mogrovejo S.A., Tra-
mitada la causa, para resolver se con-
sidera: PRIMERO: La
damentos de hecho y de derecho de la
accién propuesta, conlleva la obligacidn
del actor de asumir la carga de la prueba,
obligacién queya la tenfa en consideracién
aque se presume la de los actos
administrativos hasta que se demuestre
lo contrario. SEGUNDO: Segin Vielsa
{Derecho Administrative Tomo V) scues-
tién prejudicial es la que se plantea antes
de ladecisidn dela causa principal, porque
la cuestidn se vincula en forma inse:
parable al hecho o acto que el Juez debe
Jjuzgar o ella influye decisivamente en la
determinacién o calificacién legal del he-
cho, y es, por tanto, indispensable para
i . La demanda de p 6n ad-
quisitiva del derecho de propiedad de Ia
marca de fibrica «Finalins propuesta por
el Gerente General de Laboratorios Neo-
terapia Gabriel Garcia M L encon-
tra de la sefora Esmeralda Costa de
Garcda, ante un juez de lo civil, habiéndose
radicado la competencia el sorteo
legal ante un Juez Sexto de lo Civil de
Pichincha, no puede calificarse como un
asunto prejudicial vinculado en forma
inseparable al recurso contencloso ad-
ministrativo planteado por el actor en
este juicio, ni que influya o pueda influir
decisivamente en la determinacién o ca-
lificacion del hecho, tanto mas que
los asuntos planteados ante la justicia

de los fun--

ordinaria y ante el Tribunal Contencioso
Administrativotienenuna naturaleza en-
teramente distinta, debiendo considerarse
ademds que en nuestra legislacién los
asuntos prejudiciales son expresamente
determinados por la ley, en general. La
resolucién que tome este Tribunal en el
presente caso, de ninguna manera puede
estar relaclonada con lo que se resuelva
en los dos comunes, ni supeditada
a dicha resolucidn, asi como tampoco lo
que este Tribunal resuelve puede influir
decisivamente en el ju to o reso-
lucién de la otra j iccién. Por otra
parte, las dos acciones no son iguales,
puesto que no intervienen las mismas
personas, no existe la misma causa ni se
pe;gx;dmﬂmu objéto, por lo que se
de la excepcidn 1. del tercerista que
dlega litis pendencia y 1a existencia de un
asunto prejudicial.

(continuara)
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