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DECISION 344 y DECRETOS EJECUTIVOS
1344-Ay 1738

César Guerrero Villagomez {continuacion)

on esla entrega, concluyo las secclones 2da. y 3ra. del capitulo
V relerente a Marcas de la Decision 344.

- Dentro de 30 dias habiles, sigulentes a la publicacién.
cualquier persona, con legitimo interés, podra presentar
observaciones al registro de una marca.

También tienen legitimo Interés para presentar observaciones en los Paises
Miembros, tanto e] titular de una marea |déntica o similar para productos
o servicios, que pueda Inducir a error: como quien primero soliclto el
regisiro de esa marca en cualquiera de los paises miembros.

* La Direcciéon Naclonal de Propledad Industrial (DNPI) no tramitara ob-
servaciones que;

* Fueren presentadas exlemporaneamente:

* Se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la peticion de
registro;

* Se fundamenle en eonvenios o tratados no vigentes en el pais:

* No haya pagado las tasas.

- Admitida la observacion, se notificara al peticlonarlo para que, dentro de
trelnta dias hdbiles, haga valer sus alegatos.

Tanto el solicitanie como el observante podran presentar los documentos
que Justifiquen sus aseveraciones.

Vencido el plazo, la DNPI decidira sobre las observaciones y la concesion
o denegaclén del registro, lo que notificara al peticlonario mediante re-
solueclon motivada. Sl no se conlestan las observaclones se declarara
abandonada la solieitud,

- Elacuerdo a que lleguen los Inleresados sera obligatorio para el Director
Naclonal de Propiedad Industrial.

Sl no se presentaren observaciones, la DNPI realizard el examen de
registrabilidad en el término de 15 dias, vencido el cual, si no hubiere

objecién alguna, se entendera que el signo es registrable v se extendera
el correspondiente reglstro.

- Se concedera el registro de una marca cuyos productos o serviclos estén
expuestos en una exposiclon realizada en el pais y reconocida oficialmente,
slempre que se la solicite dentro de los sels meses. Se podra tener por
presentada la solicitud desde la fecha de exhiblcién lo que se acreditara
con una certificaclén expedida por la autoridad de la exposicién.

- Elregistro de una marca durara dlez anos contados desde su eoncesion.



Podra renovarse por periodos iguales contados a parur
del ultimo plazo otorgado.

- La renovacién debera solicitarse dentro de los seis me-
ses anteriores a la fecha de expiraclon, o dentro del plazo
de gracia de sels meses, contados desde el vencimiento
de la renovacion anterlor. Se acompaiiari los compro-
bantes de pago respectivos. Durante el plazo, el registro
o la solicitud. mantendran su plena vigencia.

Para la renovacion no se exigira la prueba de uso de la
marcay se otorgara, en los mismos términos del registro.
El titular podra renunciar a parte o a la totalidad (sle) de
los productos o serviclos.

- Contra la solicitud de reglstro presentada dentro de los
sels meses posteriores el vencimiento delplazo de gracia,
por su ultimo Utular, no procederan observaciones en
base de registro de terceros que hublesen coexistido.

- Se utilizara la Clasificacion Internaclonal de Productos
y Serviclos, de Niza del 15 de junio de 1957, sus ac-
tualizaciones y modificaciones,

3. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA

- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere
por su registro ante la DNPI.

- La primera solicitud valldamente presentada en un pais
miembro del Acuerdo de Cartagena, o en otro pais que
conceda trato reciproco a estos paises, conferira al
solicitante 0 a su cuasahabiente el derecho de prioridad
de seis meses contados desde la fecha de presentacién
de la solicitud, para solicitar el registro de la misma
marca en cualquiera de los paises miembros. La solleltud
no debera fncluir productos o serviclos distintos o a-
dicionales a los contemplados en la primera solicitud.

- El derecho de prioridad fundado en convenios interna-
cionales o en el de Paris, se ejerceri dentro de los plazos
establecidos en tales convenios.

- La solicitud estard acompanada de una copla dela
peticion anterior conferida por la autoridad competente

del pals originario, debidamente legalizada porun cénsul
del Ecuador,

- Elregistro de una marca confiere a un titular el derecho
de actuar contra terceros que, sin su consentimiento,

realicen, con relacién a productos o serviclos idénticos
o simllares, alguno de los actos siguientes:

Usar o aplicar la marca o un signo semejante en forma
que pueda Inducir a error u ocasionar un perjuicio a su
titular;

Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comerclo
productos con la marca u ofrecer serviclos.

Importar o exportar productos con la marea;

Usar un signo idéntico o similar a la marca registrada,
con relaclén a productos o serviclos distintos, que pu-
diese inducir al pablico a error o confusién, causar un
perjuicio econémico o comercial, o produzea una dilucién

de la fuerza distintiva o del valor comercial de la mareca:
4]

Cualquler otro que por su naturaleza o finalidad pueda
considerarse andlogo o asimilable a los actos indicados.

Slempre que se haga de buena fe ¥ no constituya uso a
titulo de marca, los terceros podrén utilizar en el mercado:
su proplo nombre, domicilio o seudénimo: un nombre
geografico; o de cualquier otra indicacién clerta, relativa
a la especie, calldad, cantidad, destino, valor, lugar de

origen o época de produccién de sus productos o de la

. prestacién de sus serviclos u otras caracteristicas de

esto: slempre que el uso se limite a propésitos de iden-
tificaciéon o de informacién y no sea capaz de inducir al

publico a error sobre su procedencia.

El registro no conflere el derecho de prohibir usar la
marca para anunclar, ofrecer en venta o indicar la
exisiencia o disponibilidad de productos o servicios
legitimamente marcados; o paraindicar lacompatibilidad
o adecuacion de plezas de recambio o de accesorlos
utilizables con los de la marca registrada:
slempre que sea de buena fe, se limite al propésito de
informaclén y ne induzeaa-error o-confusién sobre el

origen empresarial de los productos.

El titular de la marca registrada podra ejercitar las
acclones del caso frente a terceros, que utilicen en el
trafico econdémico y sin su consentimiento, una marca o
signo idéntico o semejante para distinguir productos o
servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad
o similitud Induzca al pablico a error.

El derecho conferido por el registro de una marca. no
concede la posibilidad de prehibir su utilizacién con
relacién a los productos marcados por el titular, su
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licenclatario o alguna otra persona autorizada para e-
llo, que hublesen sldo vendidos o de otro modo introdu-
cldos licitamente en el comerclo de cualquier pais, por
éslos, slempre y cuando las caracteristicas de los pro-
ductosno hubiesen sido modificadas o alteradas durante
su comerclalizacion.

- Cuando en la Subregion existan registros de una marca
idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para
distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe
la comercializacion de las mercanclas o sevicios iden-
tificados con esa marca en el territorio del respectivo
pais miembro, salvo que los titulares de dichas marcas
suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacién.

- Los acuerdos deberan adoptar las previsiones necesarias

para evitar la confusién del publico respecto del origen de
las mercancias o serviclos, Incluyendo lo relative a la
identificacion del origen de los productos o serviclos con
caracteres destacados y proporcionales. Deberdn inseri-
birse en la DNPI y respetar las normas sobre practicas
comerciales y promocion de la competencia.

No se prohibira la importacion de un producto oservicio,
cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio
del pais Importador, segun lo dispuesto en el primer
parrafo del articulo 110, salvo que el titular de dicha
mareca demuestre ante la DNPI que la no utilizacién de la
marca cbedece a causas justificadas.

{continuard)

NUEVAS FORMAS DE PIRATERIA Y COMPETENCIA DESLEAL

Alejandro Ponce Martinez
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pesar de los profundos camblos legislativos derivados de las De-
cislones 344, 345y 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
gue constituyen un régimen juridico supranaclional, que prima
sobre todo el derecho Interno, v de los alentadores pasos por la
Funclon Ejecutiva al dictar las Reglamentaciones a las 2 decislo-
nes primeramente nombradas, al suscribir los convenios sobre Inversiones y
propledad iIntelectual con los Estados Unidos de América y al lograr que el
Ecuador sea admitido a la Organizacién Mundial de Comercio, los atentados
contra la propledad Intelectual se estin multiplicando.,

Una de las formas reclentemente adoptadas por comerciantes, alguno de los
cuiales que forma parte de un importante grupo econémico, es la de continuar
en el uso de marcas de fibrica, derechos de autor o patentes, a pesar de haber
concluido los respectivos contratos de licencia o de cualquier forma de utilizacién
de los mencionados derechos.

La Declslon 344 y el Convenio con los Estados Unidos de América exigen que se
dicten leyes procesales para que con caracter preventivo se tomen, por parte de
los Jueces, las medidas iInmediatas. Mientras ello ocurra, sin embargo, los Jueces
deben tomar conciencia de la gravedad de la situacién y no alargar los pro-
cedlmientos tendlentes a detener tal practica.

En un caso planteado ante un Juez de Guayaquil para que prohiba que se use
una marca de fabrica en virtud de haber concluldo un contrato de licencia, y
para que condene a la compania demandada (ex-licenciataria) al pago de los
dafios y perjulcios, se ha recurrido por parte de la ex-licenciataria a un Juez de
Quito para que éste plantee la competencia aduciendo que se trata de un julelo
de soposleldn al registro de marcas de [Abricas, sobre el cual tiene competencia
privativa el Juez de la Capital de la Republica. Este Juez de Quito, en vez de

rechazar el planteamiento lo ha acogido. De llegarse a aceptar la tesls peregrina del poderoso grupo pirata, e-
videntemente se tendra que llegar a decretar la nulidad del proceso.

Mientras todo ello ocurra, la empresa pirata continuara usando la marca que no le pertenece,

Para detener esta nueva forma de desconocer los derechos de propiedad intelectual es Indispensable que la Funcién
Judiclal Ecuatoriana comprenda que es parte del Estado y que éste ha adquirido obligaciones de naturaleza
intermacional que deben ser respetadas.
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NACIONALES

Alejandro Ponce Martinez

- El Juez Déclmo Segundo de Quito,
en fallo de 9 de Agosto de 1995, ha
decidido prohibir el uso del nombre
comercial ¥ de la marca de fabrica
Me Donald's a la demandada, sobre
la base de que tanto dicho nombre
comerclal como la marea de fabrica
han sido usados por la compania
actora desde 1953, para el serviclo
de restaurantes en el ramo de ham-
burguesasy papas [ritas. Se ha fun-
damentado en las normas de la De-
cislén 85 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena y en el Ari. 37 de la
Ley de Marcas de Fabrica. Ha con-
denado, ademsds, a la demandada

al pago de los dafios y perjulcios por
el beneficlo econdmico que le hare-
portado e] usce de tal nombre y mar-
ca desde 1974 en que comenzd a
usarlos ¥ a la indemnizacion de los
dafios morales causados. Contra la
sentencla la demandada ha pre-
sentado recurso de apelacién (Me
Donald’'s Corporation Vs. Olga Ro-
mero De la Torre).

- El Juez Décimo Segundo de Quito,
en fallo de 14 de Agosto de 1995, ha
aceplado la oposiclén planteada
contra el registro de la marca BLAC
& WHITE para proleger productos

INTERNACIONALES

César Guerrero Villugome:z

de la clase inlemaclonal 34 [ciga-
rrillos, productos del tabaco, arti-
culos para fumadores), porque su
uso puede causar confusion con la
marca BLACK & WHITE, registrada
por la actora, que protege swiskys,
en la clase Internactonal 33. Segnin
el fallo existe posibillidad de con-
fusion, debido a la identidad de las
marcas, a pesar de que cada una
ampara articulos en diversa clase
internacional. La compariia deman-
dada ha planileado recurso de
apelacion. (James Buchanan & Co.
Ltd. Vs. Phillp Morris Products Inc.)

(PUEDE REGISTRARSE UNICAMENTE EL COLOR COMO MARCA?*
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOSEE.U.U.)

En 1957, Qualitex, un fabricante de
almohadillas prensadas para usaren
limpleza en seco, bajo la marca «Brillo
del Sols, empezd a vender sus almo-
hadillas en color oro-verde. El color
oro-verde se registré en la Oficina de
Marcas en 1891, El afio 1989, Jacob-
son empezd a fabricar almohadillas
prensadas bajo la marca «Brillo Ma-
gleor usando el mismo color oro-verde
de Qualitex.

Qualitex demandé a Jacobson por
competencia desleal y violacion de
marca de [ibrlea. El tribunal resolvia
en favor de Qualitex Indicando que
Jacobson viold el color de la marca de
Qualitex: mientras que, el Noveno Cir-

enito determind, que en el reclamo de
violacion, no puede actuar comomar-
ca de fabrica »e] mll;:r PET Ses,

La Corte Suprema decidlé estudlar el
«Caso Qualitex» para resolver la dis-
puta entre varlas cortes de apelacio-
nes que discrepaban si el color en si
mismo puede actuar cormo marca de
fabrica.

La definicién establectda por la ley de
marcas de fabrica requiere que una
persona use o Intente usar una mar-
ca de fabrica «para Identificar y dls-
tinguir sus productos, incluyendoun
tnlco producto, de agquellos fabricados
o vendidos por otros y para Indicar la

' TOBAR & TOBAR
S ESTUDKY JURIDICO: -1
- Aw. Patria 640 y amazonas Piso 3
1 p.0. Box. 17-03-883
S0 Qe - Ecuador
T Telfs; 222820 - 221857
Fex: 583 2 222815

QUEVEDO & PONCE
: Tarqui 747
" P.O, Box 17-01-600
- Telf: 593-2-560388.
Fax: 583-2-562584
Quito - Ecuador




fuente de los productos, inclusive si
esa fuente es desconocidas. El Color
puede satisfacer este requisito deiden-
tificacion.

La Corte reconocit que el color no es
inherentemente distintivo comoloson
palabras o disefios sfantasiososs, sar-
bitrarios» o ssugestivoss. De todas ma-
neras, no pudo encontrar en los ob-
jetivos bésicos de la ley de marcas de
fabrica, alguna objeciin obvia tedrica
para el uso del color en si mismo,
como marea de fabtiea, donde el color
en cuestlén habia obtenido «signifl-
cadosecundarios, ef., sirve para iden-
tificar y distinguir una marca en par-
ticular y por lo tanto, indica la fuente
del producto. En su opinién, es la
habilidad de la fuente-distintiva de

una marea -no su status ontolégico
como color, figura, [ragancia, palabra
o sefial- la que le permite servir al
propésito basico de la marca.

Jacobson argumenté que si el color
en si mismo [uera otorgado con pro-
teccion de marca de fabrica, ello pro-
duciriaincertidumbre y disputas irra-
clonales en la Corte acerca de qué
tonos de colores un competidor po-
dria usar legitlmamente. La Corle
regulé que la determinacién de la
similaridad substancial entre dos
colores no es diferente que determl-
nar la similitud entre dos palabras,
dos simbolos o dos frases.

Jacobson argumentd que los colores
son limitados y que sl uno entre mu-
chos competidores puede apropiarse

EL LEGITIMO INTERES EN LAS MARCAS

Enrique Chiriboga Barba

PROPIEDAD INTELECTUAL

de un color particular para usarlo
como marca de [ibrica, y eada com-

petidor trata de hacer lo mismo, el
suminisiro de colores muy pronto se
agotaria.

Habiendo determinado gue un color
puede algunas veces estar de acuer-
do con los requisitos basicos legales
para usarse como marca de {@brica,
las Cortes de Distrito determinaron
gue el uso del color oro-verde por
Qualitex en sus almohadlllas pren-
sadas estaba de acuerdo con los re-
quisitos bésicos de marcas. La Corte
elimind la declsion del Noveno Circul-
to que no permitia a Qualitex usar
tinlcamente el color como marca de
fabrica.

* Cortecia de INTELLECTUAL PROPERTY LAW.
CENTER InProReport

1 Art. 93 de la Decisién 344 dispene: que
dentro de los treinta dias habiles sigulentes
a la publicacién, cualquler persona QUE
TENGA LEGITIMO INTERES, podra observar
el registro.

Por tanio es una condielén obligatorla y necesaria para
ser actor u observante.

Si el actor u observante no tlene legitimo interés el Di-
rector DEOFICID debe rechazar la observaclon.

En la Decisién 344 la observacién por tanto no puede ser
presentada por cualquier persona. La observaciéon NO
CONSISTE en una acclén popular para detener el registro
de una marca,

Tribunal Andino de Justicia manifiesta que las obser-
vaclones a la solicitud de registro deben ser presentadas
en tlempo POR LAS PERSONAS QUE ACREDITEN
INTERES LEGITIMO [jurisprudencia del Tribunal, Tomo
Ill, Pag. 163).

Tambilén el Tribunal Andino al referirse al Art. 108 de la

Declsion 344 establece la diferencia para la cancelacion de
un registro. En este caso, la demanda la puede -dice-
presentar cualquier persona -a los que llama simplemente
interesados- pues se trata de una accléon popular, muy
diferente al tramite de la observacién, en la que se requiere
de LEGITIMO INTERES (Jurisprudencia del Tribunal;
Tomo III, Pag. 142).

En el proceso No. 2-1P-94 el Tribunal nuevamente establece
diferencias y manifiesta:

La oposicion es una acclén contenclosa que en algunos
paises se decldid resolver por la via Judictal.

La oposicion puede ser presentada por cualquier persona.
En camblo, la observacion tiene por objeto ILUSTRAR a la
Oficina Naclonal Competente sobre hﬂiﬁm
cunstancias que dan lugar a la no tramitaclén:

de registro. :

Solo pueden presentar observaciones LOS QUE ACRE-
DITEN LEGITIMO INTERES.
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SENTENCIAS JUDICIALES *

LEGISLACION CIVIL
TERCERA INSTANCIA

Quitoa, 7 de diclembre de
1988; a las 10h00.- VIS-
TOS:- César Anibal Gue-
rrero Villagémez, como a-
poderado de «Beecham
Am Group Limited: que ha registrado la
marca de fibrica «Sal de Frutas, presen-
ta demandada de oposicion a que se
inscriba «Sal de Frutas Luas conforme
ha pedido el doctor Jullo Vela Suarez,
enrepresentacion de «Distribuidora Far-
macéulica Calox Colomblana S.As... No
hablendo allanamiento de la parte
demandada, la controversia se ha sus-
tanciado en julclo verbal sumario, den-
tro del cual, tanto el Juez de primer
nivel como la Quinta Sala de la Corte
Superlor de Quito declaran, en senten-
cla, con lugar la oposlcion y desechan
por consigulente la solicitud de inseri-
pclon. Para resolver el recursode tercera
- Instancia interpuesio porel demandado,
se advierte: PRIMERO.- El proceso
muestra la existencia de los presupues-
tos basico de la demanda: la marea «Sal
de Fruta» consta, en efecto, reglstrada
desde 1930 -fs. 36- v el doclor Jullo
Vela Sudrez pide, por «Distribuldora
Farmacéutica Calox Colombilana S.A.»,
la inscripeion de «Sal de Frutas Luas, Lo
que se discute es la procedencia juridica
de esa solicitud de inscripeién, que ha

suscitado la oposicion del ahora actor,
fundada, segiin el libelo, en la semejan-
za de las dos denominaciones destina-
das, entrambas, a proteger articulos de
la misma naturaleza y en las disposi-
clones que cita de la Ley de Marcas de
Fibrica. El demandado, por su parte,
tras negar los fundamentos de la accién,
finca su defensa en que, conforme ma-
niflesta, su solicitud no contraviene dis-
posicién alguna de la Ley, desde luego
que la expresion «Sal de Frutass es ge-
nérica y que, con la afadidura «Luas,
configura una marca susceptible de ser
registrada de acuerdo a la prevision del
Art. 6 Num. 6 de la Ley de la materia.
SEGUNDO.- No es admisible, a juicio
de Sala, el criterio del demandado, pues
ocurre que «Sal de Frutas es una marca
registrada, un distintivo y todo lo eon-
trario, por lo mismo, de una expresién
genérica desde que fue aceptada como
tal marca. No viene al caso dilucidar en
este julcio lo que no es materia de este
Juicio, esto es, si ese registro debia o no
ser acogido de esa suerte: el hecho es
que existe como marca de fabrica y no
resulta compatible, con arreglo al nu-
meral 4 del Art. 6 de la Ley en mencién,
conelregistro, como marea, de nombres
o palabras ssemejantess que dice la Ley,
entendiéndose que, al tenor del Art. 43
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Inciso 27 [bidem, «egalmente hay se-
mejanza entre dos o mas marcas siempre
que, una o méas de sus partes, se con-
fundan a primera vistas. No cabe duda
de que, en esos términos, que son los de
la Ley, la semejanza se da en el caso de
que se trata y que cabe, en consecuencia,
la oposiclén aceptada en las instanclas
inferiores. Por ello, :ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REFU-
BLICAY PORAUTORIDAD DE LALEYs,
se confirma, con costas, la sentencia
subida en grado. En tres mil sucres se
regula e] honorario del doctor Teodorn
Puertas por su actuacion ante la Sala.
Notifiquese y devuélvase,

Jalme Hidalgo Lépez.- Salomén Soria
Madrid.- Raal Andrade Guillém.

* Gaceta Judicial - Serie XV - N4 - 1989
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