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INTRODUCCION

Debido al incesante cambio tecnoldégico que ha venido afectando
profundamente el funcionamiento global de la economia mundial y el intercambio
comercial entre las naciones; se han exigido nuevas formas de propiedad y control
sobre la informacion y el conocimiento. Por otra parte, la proteccién eficiente de los
creadores Y titulares de derechos de propiedad intelectual, ha sido y continda siendo
necesaria para garantizar una retribucion equitativa a los creadores e incentivar el

desarrollo empresarial y cultural.

Al ser la Propiedad Intelectual la forma bajo la cual el Estado protege el
resultado de la actividad creativa del hombre y ademas de ser una rama del Derecho
que fomenta la creatividad industrial, incentiva la investigacion e inclusive protege al
consumidor; he decidido adentrarme en el interesante y novedoso tema de las

marcas, dando una especial relevancia a las sonoras.

La Propiedad Industrial al formar parte del Derecho Industrial y a su vez
constituir una rama muy importante de la Propiedad Intelectual, se caracteriza porque
su contenido se halla compuesto de bienes intangibles, como las marcas, de mucha
importancia en el mundo econémico, pues ha llegado a considerarse un intangible
cuyo valor puede superar con creces a cualquier otro activo de una empresa; ya que
no sélo identifica al producto y a su fabricante, si no que es una especie de "bandera”
que resume en si misma todo el contenido de un producto o el servicio que presta, la
empresa que lo fabrica, su prestigio en el mercado y el poder de la empresa
propietaria, entre otras.

Finalmente, la imagen de la marca, sirve para que una determinada empresa
comunique su cultura empresarial y cree un determinado logotipo e identidad
corporativa, lo que le hard ser reconocida, admirada, consultada, utilizada y tenida en
cuenta, a partir de ese momento, por la sociedad a la que se dirige. Sin esa imagen o
reconocimiento de sus productos o servicios, no seria conocida ninguna empresa en

la actualidad.
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Con la presente obra persigo llegar a crear una fuente de consulta
bibliografica, pues en el pais no tenemos producciones literarias relativas a propiedad
intelectual en general, peor aun, referente al registro de marcas sonoras. Asimismo,
he decidido llenar ciertos vacios existentes en relacion a si existe o no la posibilidad

de registrar una marca sonora segun nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, en el presente trabajo de graduacion se desarrolla el siguiente
tema:
“EL SONIDO COMO SIGNO MARCARIO SUCEPTIBLE DE REGISTRO EN LA
LEGISLACION ECUATORIANA”.



CAPITULO |

LA PROPIEDAD INTELECTUAL



1.1 En que Consiste la Propiedad Intelectual

Antes de definir lo que significa la Propiedad Intelectual, es pertinente
analizar el significado de los términos propiedad e intelectual.

Se considera propiedad a “cuanto nos pertenece o es propio, sea su indole

material o no, y juridica o de otra especie”.*

Por intelectual se entiende lo “concerniente al entendimiento o a la

inteligencia. Es el producto de la actividad mental”.?

Cabanellas se refiere a la propiedad como algo propio y de indole material o
no; y a lo intelectual lo considera relativo a la mente humana; razén por lo cual se
puede considerar a la Propiedad Intelectual como “el area juridica que contempla
sistemas de proteccién para los bienes inmateriales de caracter intelectual y de

contenido creativo, asi como de sus actividades afines o conexas.”>

1.2 Bienes Protegidos por la Propiedad Intelectual

Del concepto dado, se puede inferir que los bienes a ser protegidos dentro del
marco de la Propiedad Intelectual, deben poseer ciertas caracteristicas, entre las que
encontramos las siguientes:

e Deben ser el resultado de una actividad creativa.

e Deben constituir un bien inmaterial independiente y auténomo. Estos pueden

ser:
= Inventos
= Marcas, dibujos 0 modelos
= Obras del ingenio (artisticas, literarias y cientificas)

= Obtenciones Vegetales.

! CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires,
HELIASTA, 1998, Vigésima Sexta Edicion, Tomo VI, pag. 462.

? (Cabanellas G., Diccionario de Derecho Usual, Tomo 1V, pag. 452).

¥ ANTEQUERA Ricardo, Derecho de Autor, Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual, Caracas,
1998, Tomo |, citado por Esteban Argudo Carpio; Diapositivas de la Catedra de Propiedad
Intelectual; Universidad del Azuay, 2005.



1.3 Bienes no Protegidos por la Propiedad Intelectual

El Profesor Estaban Argudo, dentro de sus diapositivas de la catedra de
Propiedad Intelectual y haciendo referencia a la Ley de Propiedad Intelectual, nos
muestra con meridiana claridad algunos de los objetos que carecen de proteccion

dentro de la esfera de la Propiedad Intelectual:

= Los inventos contrarios a la salud, al orden publico y a las buenas
costumbres.

= Los signos marcarios carentes de distintividad.

= Las teorias cientificas y los métodos matematicos.

= Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de las actividades
intelectuales, comerciales o juegos.

= Las ideas; pues unicamente la forma de expresion de las mismas es la
que se protege.

= Los textos de leyes, reglamentos, decretos, y demas documentos
oficiales.

Dichos objetos no pueden ser protegidos por la Propiedad Intelectual, pues los
mismos no son el resultado de una actividad creativa, como tampoco nacen de un

bien inmaterial independiente y autbnomo.

1.4 Ambitos de Proteccion de la Propiedad Intelectual

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), considera a la
propiedad intelectual como un tipo especial de propiedad. Por lo tanto su propietario
o titular puede hacer uso de ésta como le parezca y ninguna otra persona natural o
juridica podra disponer legalmente de su propiedad, sin su consentimiento.
Naturalmente, el ejercicio de este derecho esta sujeto a ciertas limitaciones, que seran

analizadas a lo largo del presente trabajo.

De acuerdo a nuestro sistema, la Propiedad Intelectual se divide en tres

categorias:
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e Propiedad Industrial: Comprende las invenciones; dibujos y modelos
industriales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; la informacién
no divulgada y los secretos comerciales e industriales; las marcas de fabrica,
de comercio, de servicios y los lemas comerciales; las apariencias distintivas
de los negocios y establecimientos de comercio; los nombres comerciales; las
indicaciones geograficas, y cualquier otra creacion intelectual que se destine a

un uso agricola, industrial o comercial.

e Derechos de Autor: EI mismo que comprende las obras literarias, artisticas y
cientificas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las
peliculas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas,

fotografias, esculturas, y los disefios arquitectonicos.

e Obtenciones Vegetales: Hace relacion a todas aquellas variedades nuevas
obtenidas luego de un largo proceso de investigacion realizado por un fito
mejorador (investigador). Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan
los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Bioldgica, ni por las

leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

Propiedad Industrial.- Al ser un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una
estrecha relacion con creaciones del ingenio humano como las invenciones y los
dibujos y modelos industriales. Las invenciones se constituyen como soluciones a
problemas técnicos y los dibujos como los modelos industriales, constituyendo
creaciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. Ademas,
la propiedad industrial incluye las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicios, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen, y ademdas la proteccion contra la

competencia desleal.

En esta categoria, la caracteristica de creacion intelectual, es menos sobresaliente
en comparacion con los derechos de autor. En todo caso, lo primordial acerca de la
Propiedad Industrial es que su objeto consiste tipicamente en signos que transmiten
una informacién a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los

productos y los servicios que se ofrecen en el mercado, y que la proteccién va
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dirigida contra el uso no autorizado de tales signos y contra las practicas engafiosas

en general.

Derechos de autor.- Tienen relacion con las creaciones artisticas, como los

poemas, las novelas, la musica, las pinturas, las obras cinematograficas, etc.

La expresion "derecho de autor" se refiere al acto principal, respecto de las
creaciones literarias y artisticas. Es decir, que s6lo puede ser ejecutado por el autor o
bajo su consentimiento. Ese acto es la produccion de copias de la obra literaria o
artistica, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografia, una pelicula y mas

recientemente los contenidos digitales.

En cambio, el término "derechos de autor" (o derechos de los autores), hace
referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artistica; es decir, su
autor. Por lo que a partir de su creacion, el autor tiene ciertos derechos especificos
sobre su creacién, por ejemplo, el derecho de impedir una reproduccion distorsionada
de su obra.

Obtenciones Vegetales.- Se refiere a la persona que crea, descubre y
desarrolla una variedad, mediante la aplicacion de conocimientos cientificos al
mejoramiento heredable de las plantas. Es decir, consiste en la aplicacién del
intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a conocer

caracteristicas o propiedades de una nueva variedad vegetal.

PROPIEDAD INTELECTUAL
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1.5 La Propiedad Industrial: breve resefia histérica

“El hombre, por su naturaleza, trata de realizarse a traves de sus obras y le
gusta diferenciar sus cosas a fin de dejar la caracteristica de su propia personalidad y
lograr comunicacion; por eso, primero les dio nombre a las cosas y, posteriormente,

les asignd marcas o signos que las distinguiesen de otras de su misma especie”*

La Propiedad Industrial es tan antigua como la humanidad; pero su
importancia y desarrollo pertenecen a una época muy posterior. Es por esto que, en
los ultimos afios del siglo XX y hasta nuestros dias, se lo ha venido incorporando en
los distintos ordenamientos juridicos alrededor del mundo; dandose a conocer como

el Derecho de la Propiedad Industrial.

El origen de la Propiedad Industrial no se lo puede ubicar con exactitud, pero
se cree que nace en la Antigua Roma, pues es ahi donde se utiliza la palabra inventio
(invento), que no era considerado como un bien y peor ain como propiedad, pues en
esa época no existia una distincion entre lo que es un bien material y un derecho

considerado en abstracto.

Lo que los inventores realizaban en ese tiempo, era vender sus inventos a los
empresarios por un precio determinado; pues representaba una gran utilidad en el
mercado. Gracias a estos descubridores, se dio paso a la investigacion cientifica,

auspiciada y organizada por los industriales de aquella época.

En cuanto a las marcas se utiliz6 la expresion signum o signatio, o super
scriptio, para poder individualizar cada una de las cosas. Cualquier forma o intento
de usurpacion eran condenados. Los griegos utilizaron las marcas para poder
diferenciar su alfareria y las denominaron sigilla. En cuanto a la forma de proteccion

de dichas marcas, no se tiene mayores referencias.

* CARRILLO Jestis y MORALES Francisco, La Propiedad Industrial, Bogota, TEMIS, 1973, pag.
14.
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En la Edad Media se distinguio ciertos monopolios de oficios constituidos por
las famosas corporaciones o collegias, las cuales impedian la normal realizacion de
inventos, obstaculizando de esta manera el avance de la industria y generando
privilegios de explotacion a los de esta clase obrera. Un claro ejemplo de este tipo de
privilegios es el que Felipe VI de Francia, en 1330, concede a Philippe de Caqueray,

para una manufactura de vidrio.

En el afio de 1474 fue reconocido en Venecia el “derecho de los inventores”;
el cual reconocia un derecho a favor de aquel que hiciera en esa ciudad, un artilugio

nuevo o novedoso.

Es a partir de la Edad Moderna, cuando se comienza con el reconocimiento
del derecho de los inventores. Pues en Inglaterra en el afio 1623 se dicta un estatuto
de los monopolios, el cual acaba con la concesion de los privilegios; imponiendo que
todo invento debia ser novedoso, sin ser contrario a las leyes, ni al comercio. En
Francia en el afio 1762 se publica un edicto que precedia a un reglamento sobre
patentes, dictada por Luis XIV, en el siglo XVII.

Por lo expuesto, se infiere que la Propiedad Industrial se encuentra
sumamente ligada con el desarrollo de la ciencia, de la tecnologia y con el libre
comercio. Es por esto que los paises de aquella época, sentian la necesidad imperiosa
de establecer algun tipo de proteccion juridica a favor de las distintas categorias de
propiedad industrial, para evitar de esta manera los posibles abusos que el libre

comercio les pudiera causar.

Por esta razén, las normas del Derecho de la Propiedad Industrial, se han

venido desarrollando en los diferentes paises; en base a tres objetivos principales:

1.- Para estimular su propio desarrollo.
2.- Para organizar monopolios en beneficio del propio pais.
3.- Para defenderse de los paises mas industrializados y poseedores de moderna

tecnologia.
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Al ser la Propiedad Industrial una materia relativamente novedosa y una rama
del Derecho que se ocupa de la actividad creadora del hombre; pienso que se la debe
considerar como una asignatura autbnoma, con su propia normatividad; y como es de
contenido econdmico, se deberia tender a un estatuto internacional que se cifia sobre
las normas pertinentes a los inventores, propietarios de marcas, etcétera. Veamos

ahora que sucede en nuestro pais al respecto.

1.6 Analisis histérico de la Propiedad Industrial en el Ecuador

A comienzos del siglo XIX, el Ecuador dejé de ser una colonia de Espafia,
obteniendo vida politica independiente; pero influenciados en lo juridico por las

leyes espafiolas.

La Propiedad Industrial aparece en nuestro pais, con la Constitucion de 1835,
que en su Art. 99, al hablar de las garantias, establecia lo siguiente: “el inventor
tendra la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o produccion por el tiempo que
le considere la ley y que, si el interés publico exigiere su publicacion, se le

considerara una indemnizacion”.®

Dicha disposicion se repite a lo largo de las Constituciones de 1845, 1851,
1852, 1861, 1869; reconociendo los derechos sobre invenciones, patentes y

descubrimientos a todos los ciudadanos.

En el afio de 1899, el Congreso Nacional expide la primera Ley sobre Marcas
de Fabrica o Comerciales. Esta ley se complementa con un Convenio celebrado entre
Ecuador y Francia en el afio 1900. Dicho convenio hacia relacion a la Proteccion
Reciproca de las Marcas de Fabrica y Comercio, por lo que tanto los ecuatorianos en
Francia como los franceses en Ecuador, gozarian de las mismas ventajas y

protecciones que los nacionales.

A partir de 1901, mediante decreto ejecutivo, se le otorga la competencia al

Ministerio de Hacienda, para que éste sea el responsable de llevar el registro de

> RUIZ Marcelo, “La propiedad Industrial”’, Intelectualis Dominus: revista ecuatoriana de propiedad
intelectual, No 1, Quito, ADEIEPI, 2003, pag. 4.
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marcas. A su vez, en 1908 se dicta la Ley de Marcas, en donde se establece que “si
alguien alegare que la marca inscrita le pertenece, por haber sido el primero que
publica y notoriamente ha hecho uso de ella, en los Gltimos cinco afios, o que la
marca contraviniere el Art. 6, podra oponerse a su inscripciéon. EI Ministro enviara
los antecedentes a cualquiera de los Alcaldes Cantorales de la capital, para que

resuelva el incidente en juicio ordinario”.®

Entre los afios 1927 y 1928 por primera vez, se empiezan a establecer los
derechos, aranceles, tasas y multas para la respectiva inscripcion, renovacion,

transferencia e infracciones cometidas referentes a las marcas.

En 1944, se promulgaron algunos decretos acerca de la confiscacion de
marcas por Leyes de Guerra. Es por esto, que en 1954 se firmo un acuerdo entre
Ecuador y Alemania Federal, en donde se les restituye a los alemanes las marcas que

por las leyes de guerra, fueron traspasadas al gobierno ecuatoriano.

Por decreto legislativo, en el afio 1957, se obliga que todo producto nacional
lleve la palabra “Ecuador”; y en caso de ser elaborado en el pais, debia llevar la
leyenda “Elaborado en Ecuador”; con el fin de proteger a la industria ecuatoriana,
gue venia siendo desechada, debido a que se adherian etiquetas extranjeras, falsas, al
producto ecuatoriano. Por lo que se impone una pena de mil a cien mil sucres, a los

que contravenian este decreto.

Por primera vez en la historia ecuatoriana, la palabra “marca” consta en la
Carta Suprema de la Republica de 1967; pues su Art. 57 disponia lo siguiente:
“Propiedad de Patentes. Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas,
modelos, distintivos 0 nombres comerciales, agricolas e industriales, con arreglo a la

ley”.’

En el afio de 1969 se firmé el Acuerdo de Cartagena, en el cual se hizo una
pequefia mencidn sobre el tratamiento de marcas y patentes. Pero no es sino hasta

1977, cuando entra en vigencia la Decision 85 de la Comision de Acuerdo de

¢ (RUIZ M., Intelectualis Dominus, pag. 5).
"(RUIZ M., Intelectualis Dominus, pag. 6).
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Cartagena, en la que se establecen los requisitos para el registro de una marca y las
condiciones de no registrabilidad de las mismas. Sin embargo, el Reglamento para la
aplicacion de dicha decisién, fue aprobado y publicado en el Registro Oficial en el
afio de 1985.

El acuerdo Internacional de Niza de 1957, acerca de la Clasificacion
Internacional de Marcas de Fabrica y Servicios, fue aprobado por el Ecuador en el
afio 1981.

La decision 313 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena y su reglamento,
fueron aprobadas y publicadas en el afio 1992, los mismos que contienen ciertos

cambios importantes, que hasta la fecha se mantienen, tales como:

1. Se eliminan los trdmites de oposicion y en su lugar se crean las
observaciones.

2. Se elimina el tramite verbal sumario (judicial) y se crea el tramite
administrativo para las observaciones.

3. Se establece un término de prueba.

4. Se incorpora el tramite de nulidad, en caso de contravenir a la Decision
313.

5. Se crea un trdmite de cancelacion; cuando una marca no es usada en el
pais o en la subregion, por més de 5 afios.

6. Se incrementa la duracion del registro de 5 a 10 afios.

7. Proporciona un término de gracia para renovar las marcas.

En 1993 se publico la Decision 344 y su reglamento; y en el afio de 1996 el
Ecuador pone en vigencia el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual (ADPIC), como miembro de la Organizacion Mundial de
Comercio (OMC).

El 19 de mayo de 1998 se publico en el Registro Oficial No 320, la Ley de
Propiedad Intelectual, en la que se dan importantes cambios y avances dentro de la
Propiedad Industrial. Su reglamento se lo publicé en el Registro Oficial No. 120 del

1 de febrero del afio de 1999. En ese mismo afio, el Ecuador llega a adherirse a uno
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de los convenios mas importantes, al Convenio de Paris, el cual regula todo lo

relativo a la Propiedad Industrial.

En septiembre del 2000, la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones,
aprobo la Decision 486, la misma que fue publicada en el Registro Oficial en el afio

2001, y se encuentra vigente actualmente.

1.7 Desarrollo histérico de las marcas y de su proteccion juridica

En la Antigliedad.- Las marcas en esta época tuvieron una difusion
relativamente grande, pero fueron usadas unicamente como medio de indicacién y
autenticacion de origen. Por ejemplo, los griegos colocaban nombres sobre obras de
arte, estatuas, monedas; en cambio, los romanos colocaban nombres en piedras,

ladrillos, ollas de cocina, vinos.

En la China antigua, se imprimia el nombre del autor o el lugar de su
fabricacién en piezas de porcelana. En Egipto y en Mesopotamia, se encuentran

signos similares, en ladrillos y todo tipo de elementos de construccion.,

En los paises antes mencionados, los signos utilizados hacen referencia a:
- Prestigio del autor del producto.
- Determinacion del lugar de origen geogréfico.

- Propiedad o destino.

Con relacion a su proteccion juridica, en el Derecho Romano encontramos la
“Lex Cornelia, la cual penaba el uso de un nombre falso. De lo que se puede deducir

que también se penaba la falsificacién de una marca”.?

En la Edad Media.- En esa época los signos marcarios, que no corresponden al
concepto moderno de marcas, correspondian mas bien a una funcién de
identificacion personal; por ejemplo, indicaban quien vivia en determinada casa y

mas aun si era empleada en fines comerciales. También se identific la propiedad de

8 BERTONE Luis y CABANELLAS Guillermo, Derecho de Marcas: marcas, designaciones y
nombres comerciales, Buenos Aires, Heliasta, 2003, pag. 128.

18



los animales, los objetos de uso doméstico como personales. Asimismo dichos signos
servian para identificar el origen geografico de las mercaderias, su calidad o para

saber la identidad del artesano.

Para el afio de 1373, se crearon unas Ordenanzas de Pedro IV de Aragon, en las
cuales se ordenaba a los tejedores de pafio, fabricados en la Villa de Torroella, la

colocacién de una torre como marca local.

En este periodo las marcas se vinculan con las corporaciones, las cuales dieron
caracter de obligatorio al uso de dichos signos. Estos servian para identificar al
artesano y saber si este ha cumplido con las normas de su oficio; como una manera

de proteccion al consumidor y, por ultimo, para la recaudacion de tributos.

En las Edades Moderna y Contemporanea.- A partir del afio 1500 hubo un
progreso en las normas referentes a los derechos subjetivos. En 1512, el Tribunal de
Nuremberg emitié un decreto a favor de Alberto Duero, en el sentido de proteger al
signo “AD”, con el fin de identificar sus obras. En 1554, se otorgd un edicto de
Carlos V, el cual protegia las marcas de los tapices flamencos. Asi mismo, las
normas francesas penaban a los falsificadores o imitadores de marcas. Sobre este

mismo tema, existieron fallos britanicos.

El desarrollo del sistema marcario comienza a partir de la Revolucion Industrial,
pues se genera una gran relacién entre productores y consumidores, debido a la
produccion masiva de productos. Es por esto que en el afio de 1857, en Francia, se
establecié un sistema de deposito, concesion y utilizacion facultativa de los signos

marcarios.
Tanto en Italia como en Alemania, entre 1868 y 1874, se cred la primera ley de
tipo moderno, mediante la cual se podia registrar una marca con un derecho de

propiedad sobre la misma.

Ciertas puniciones sobre la competencia desleal, el enriquecimiento injustificado,

desvio de clientela mediante engafios y las practicas abusivas en el mercado; eran
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consideradas como delitos e infracciones. Todas éstas ya se encontraban establecidas

claramente a mediados del siglo XIX.

Es interesante ver como la legislacion marcaria ha venido generalizdndose de una
manera amplia, a través de todo el mundo. Es asi que en para el afio de 1876
Unicamente siete paises contaban con dicha legislacion. Para 1900, el numero era ya
de treinta y para el afio 1975, ciento veinte y tres paises contaban con una

reglamentacion de este tipo.

Uno de los hitos de dicha divulgacion fue sin lugar a dudas el Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, celebrado en el afio de 1883; convenio

al cual el Ecuador se adhiri6 el 29 de julio del afio de 1999.

En América Latina, las primeras leyes marcarias aparecieron recién a finales del

siglo XIX, dandose un enorme avance y difusion total durante el siglo pasado.

1.8 Importancia del Derecho de Marcas.

El hecho de la industrializacién que ha venido experimentando todo el
planeta, a partir de fines del siglo XVIII, ha dado una mayor valorizacién a las
marcas; especialmente en los paises mas desarrollados, pues en los paises en vias de

desarrollo, las marcas han venido siendo ignoradas por el comun de los ciudadanos.

En el mundo contemporaneo, la marca juega un rol protagonico; puesto que
quizés sea el unico elemento que nos permite diferenciar un producto respecto de
otro.

Con el desarrollo de los medios de comunicacién y de las propagandas

comerciales, la marca he venido desempefiando una doble funcion:

1.- Que el comprador esté dispuesto a pagar un mayor precio por los
productos de la marca publicitada.

2.- Que gracias a la propaganda, la marca pueda dirigir y controlar la
demanda.
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Es por esto que las marcas han llegado a tener un valor cada vez mayor; pues
ciertas marcas constituyen uno de los principales activos de muchas empresas; como

por ejemplo: Coca-Cola, Sony, Microsoft, etcétera.

La marca es un indicador de la calidad, ya que asegura ante los consumidores

que todos los productos que la llevan, poseen un similar nivel de excelencia.

Cabe mencionar que al ser la marca el vehiculo de la competencia, es esta la
que nos permite diferenciar los buenos productos de los malos. Pues al poseer ésta

una funcién distintiva, permite al consumidor comprar lo que él desea.

Por esta razon, el titular marcario, debe registrar su signo, pues este puede ser
utilizado por sus competidores, quienes pueden aprovecharse del prestigio intrinseco
de la marca para apoderarse de su clientela, o bien, producirle serios perjuicios al
usar la marca registrada para comercializar productos de baja calidad, dafiando su

reputacién o buen nombre.
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CAPITULO I

LA MARCA
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2.1 Ubicacion de la Marca dentro de la Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se
relacionan con la industria y con el comercio; y ademas, determina los nuevos
productos o procedimientos que, por su novedad y utilidad, deben ser de provecho
exclusivo para su inventor. Por otro lado, se puede decir que regula la denominacién
del producto o del comerciante que sirve de atraccion y convocatoria para el publico

consumidor.

Es indiscutible la relacion que guarda el derecho industrial con las
instituciones que se encargan directamente con la formacion de la clientela; y una de

aquellas instituciones comprende el derecho marcario.

La Propiedad Industrial a mas de pertenecer al Derecho Industrial, se
caracteriza porque su contenido se halla compuesto de bienes intangibles, como las

marcas, de mucha importancia en el mundo econémico.

La Marca forma parte de la Propiedad Industrial; pues consiste en un bien
inmaterial destinado a transmitir una informacién a los consumidores, concretamente
en lo que respecta a los productos y a los servicios. Es decir, las marcas generan una
idea de distincion, la que le facilita la transmision de dicha informacion.

En la sociedad del conocimiento y de la informacidn, las marcas constituyen
actualmente, el activo intangible que ha logrado mayor valor dentro de las empresas
y cada vez adquieren mas fuerza como un elemento fundamental dentro de las
negociaciones. Por lo que son consideradas clave del desempefio y supervivencia de

las organizaciones.
Por lo anotado, la marca forma parte de la Propiedad Industrial, pues es uno

de los signos que mejor se encarga en la transmision de cierto tipo de informacién a

los consumidores.

23


http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml

2.2 Que es una Marca; Opiniones Doctrinarias, Ambito de Aplicacion

Existen innumerables conceptos de marca dentro de la doctrina, por lo que he
considerado pertinente transcribir Unicamente, los que a mi criterio, considero los

mas completos y practicos.

“Es la idea original, novedosa, y especial materializada que se exterioriza
mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblematicos, frases publicitarias
0 no, siglas, etc., destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada
actividad, sea o0 no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el

plblico consumidor sea engafiado”.®

Segun el tratadista argentino Jorge Otamendi, la marca es “el signo que

distingue un producto de otro o un servicio de otro”. *°

Para el maestro Cabanellas, la marca es “todo lo que se hace o pone en
persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o
clase y otras varias aplicaciones”. Pero en sentido de marca de fabrica o industrial
nos dice que “es todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma,
que sirva para sefialar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el
publico los conozca y los distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma

especie”. ™!

De los conceptos transcritos en los parrafos precedentes, hay que recalcar la
importancia de definir la marca, tanto doctrinariamente como en un texto juridico
(Ley de Propiedad Intelectual), pues otorga al intérprete una valiosa guia que le

permite determinar los signos que pueden constituir una marca.

Considero una gran ventaja contar con una definicion de lo que debe
entenderse por marca dentro de nuestra ley, pues en el capitulo concerniente al

Derecho de Patentes no se define el bien inmaterial protegido; es decir, lo que

° LEDESMA Julio, Derecho penal Industrial, Buenos Aires, Depalma, 1987, pag. 2.

1 OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 7.

1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires,
HELIASTA, 1998, Vigésima Sexta Edicién, Tomo V, pags. 311y 312,
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deberia entenderse por invencion; lo que podria generar confusiones entre los

interesados en proteger sus invenciones.

Asimismo en el Derecho de Autor, se define legalmente lo que deberia
entenderse por obra, pero no hace relacion al bien inmaterial protegido, limitandose
Unicamente a establecer que “se reconocen y garantizan los derechos de los autores y
los derechos de los demés titulares sobre sus obras*?; y el Art. 7 del mismo cuerpo
legal nos dice que: “para los efectos de éste titulo los términos sefialados a
continuacién tendrén los siguientes significados: Obra: toda creacion intelectual
original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o
por conocerse”. Es decir, no se formula un concepto de obra protegible, como

tampoco lo que deberiamos entender por Derecho de Autor.

En cuanto al &mbito de aplicacién de la marca, podemos decir que en nuestro
sistema el alcance del registro de una marca es territorial, es decir se protege

unicamente en el territorio en que se encuentra registrada.

Sin embargo, el proceso de integracion que ha dado lugar a la creacion de la
Union Europea, ha llevado a la creacién de un sistema comunitario de marcas, donde
la marca comunitaria puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la
Unién Europea; es decir, se extiende mas alld de las fronteras nacionales. Sin
embargo, en América Latina, a pesar de que existen organismos como la Comunidad
Andina y el MERCOSUR, no se ha podido llegar a crear un sistema comunitario de

marcas tan bien estructurado como el que hay actualmente en Europa.
2.3 La Marca como un Bien Inmaterial
Nuestro Cadigo Civil establece que “los bienes consisten en cosas corporales

o incorporales”™® De lo establecido por nuestra ley, se puede decir que las cosas

incorporales también son objeto de derechos.

12 ey de Propiedad Intelectual, Art. 4.
13 codigo Civil Ecuatoriano, Art. 583.
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Cuando una persona le da a un producto 0 a un servicio una marca, resulta
claro que lo que se pretende proteger es el uso exclusivo de dicha marca. En otras
palabras, lo que se trata de proteger es algo inmaterial. No se ampara la cosa, sino se

ampara el esfuerzo creativo que hay detras de la misma.

Se considera a la marca como un signo, pues se da una transformacién de un

sentido a un objeto, de manera que la marca es el resultado tangible del signo.

Para lograr designar a una marca, el signo debe ser distintivo; es decir, que se
distinga de los demas y ademas debe referirse a un bien o servicio con valor

econdémico, que se encuentre en el mercado.

De lo dicho anteriormente, se puede colegir que la marca posee un aspecto
objetivo, formado por la union entre el signo distintivo y la clase de bienes o
servicios a que se refiere cada marca, y otro aspecto subjetivo constituido por la

percepcidn que el consumidor tiene de ésta.

Al ser considerada la marca un bien sin existencia sensible, necesita
materializarse en cosas tangibles para que pueda ser percibida por los sentidos. Es
decir, al ser considerada la marca como un signo de realidad intangible, es necesario
que adquiera una forma que sea perceptible, ya sea en un producto, envase o0 hasta en
las expresiones publicitarias; para que de esta manera llegue a ser percibida por los

demas.

Al ser un bien inmaterial, la marca no posee un perfil tan definido dentro de
la familia de los bienes inmateriales; a diferencia, por ejemplo, de una obra literaria,
“la cual se encuentra constituida por un conjunto de ideas expresadas bajo forma
lingiiistica y mediante las cuales enriquece el patrimonio cultural”.** De lo cual, se

puede decir que la marca es un signo, el cual debe ser distintivo.

No se puede considerar a la marca Unicamente como la union entre un signo y

una determinada clase de productos o servicios, ya que solo se estaria describiendo

14 FERNANDEZ-NOVOA Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Marcial Pons, 2004,
pag. 27.

26



un ideal de marca. Por lo que es imperioso adherirle un componente indispensable,

que son los consumidores.

Es decir, la unién entre el signo y el producto o servicio es obra del
empresario, pero no se llega a convertir en una verdadera marca, sino hasta que los

consumidores capten y retengan esa unién en sus mentes.

El pablico consumidor, al parecer, no es tan solo un simple destinatario de la
marca, sino por el contrario, es un personaje activo el cual tiene un rol muy

importante en la formacion de la marca.

2.4 Naturaleza Juridica de la Marca

La marca llega a consolidarse alrededor del siglo XIX, por lo que la doctrina
buscd asignarle al derecho de marca una naturaleza juridica determinada. Pero fue la
doctrina alemana la que se encargd de elaborar dos categorias juridicas, las cuales se

exponen a continuacion:

Tesis del derecho de la personalidad: Su principal exponente es el aleman
Kohler, el cual equipara la marca al nombre de la persona fisica o al nombre
comercial de la empresa. Ademas considera que la relacién que existe entre una

persona y un producto visible, a través de la marca, es una relacion juridico-personal.

Este industrial aleman, considera que a pesar de que exista el principio de la
intransmisibilidad, el cual es inherente a los derechos de la personalidad, debe
hacerse una excepcion en cuanto a la marca se refiere, pues la misma (la marca)
puede ser transferida al adquirente de la empresa, y ademas que el derecho de marca
no se halla sometido a limitacion territorial alguna; pues el derecho de la
personalidad existe en todo el mundo.

Otro punto interesante planteado por Kohler, sobre todo en época de
empresas transnacionales, es que la proteccion de la marca en un pais extranjero,
constituye una “extension territorial del derecho de marca que ha nacido en el pais de

origen de la misma; por lo que el derecho de marca puede ser infringido tanto en el
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pais de origen como en un pais extranjero, lo mismo que ocurre con el honor o la

buena reputacion de una persona”.*

A la tesis de Kohler se sumé otro aleman Seligsohn, el cual hace una clara
diferencia entre el derecho de marca y el derecho de patente, pues considera que este
ultimo presupone la existencia de una creacién, lo que no ocurre con el derecho de
marca. Aunque por medio de la proteccion de la marca y de las creaciones
industriales, se persigue una misma finalidad: evitar que un tercero se apodere del
trabajo intelectual o de la actividad econdémica de una persona; pero como se sabe,

esta finalidad se logra por medio de vias diferentes.

Tesis del derecho sobre un bien inmaterial: Esta tesis corresponde al
industrialista aleman Alexander Katz, el cual plantea que el derecho de marca es un

derecho sobre un bien inmaterial.

Ademas sostiene que los derechos sobre bienes inmateriales, tales como la
patente o el derecho de autor, presuponen la creacion de un nuevo bien inmaterial, y
aunque la marca no podria equipararse a las creaciones inmateriales; esto no significa
que la marca no constituya un bien inmaterial. Pues al igual que el resto de bienes

inmateriales, la marca resulta de la capacidad y del esfuerzo de su titular.

El mentado industrial reconoce que existe cierta conexion entre el titular de
una marca y los productos revestidos por la misma, pero afirma que dicha conexién
es mas débil en el caso de una marca, comparada a la de una invencién o a una obra

protegida por el derecho de autor.

Asimismo se plantea que existen “indicios contrarios a la calificacion del
derecho de marca como un derecho de la personalidad. Estos indicios son los
siguientes: la marca es transmisible a terceros; y el derecho de marca subsiste incluso
en la hipotesis de que experimente cambios de la titularidad personal de la

empresa”*®

' (FERNANDEZ - NOVOA C., Tratado sobre Derecho de Marcas, pag. 33).
' (FERNANDEZ - NOVOA C., Tratado sobre Derecho de Marcas, pag. 36).
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Otro partidario de esta tesis, es el aleman Hagens, quien sostiene que el
derecho de marca no es un derecho de la personalidad, pues la marca es un bien
objetivado; es decir, un bien que se desliga de su titular y es transmisible. Ademas,
defiende la concepcién de que el derecho de marca es un derecho sobre un bien
inmaterial y que la conexion entre la empresa y la marca hace que la marca solo

pueda ser transmitida juntamente con la empresa de la cual forma parte.

Por ultimo, Hagens critica el principio universal de la marca (el de la
extraterritorialidad), pues sefiala que la aplicacion de dicho principio, implicaria una

intromision en el entorno juridico de los distintos Estados extranjeros soberanos.

De las dos tesis alemanas planteadas en parrafos anteriores, considero que la
tesis de la marca como un bien inmaterial, es la que han venido recogiendo a lo largo

de los afos las distintas legislaciones a nivel mundial.

2.5 Caracteristicas de las Marcas

Doctrinariamente, para que una marca pueda tener la condicion de tal, ha de
tener caracteristicas esenciales o condiciones de fondo, otras secundarias o

accidentales y las especiales o de éxito:

2.5.1 Caracteristicas esenciales o condiciones de fondo:

a) Distintiva: Es un requisito indispensable para poder registrarla. Es por esto
que a la marca debe concebirsele de modo que sirva para individualizar,
especializar y singularizar ya sea un producto o un servicio. En todo
momento, la finalidad de la marca es la de identificacion; por tal motivo es
menester que la marca sea diferente de otra u otras, para asi evitar la

confusion marcaria.
b) Especial: Esta caracteristica comprende los siguientes puntos de vista: 1)

Demuestra que la marca es identificable; 2) Significa que la marca no es de
tal simplicidad, que no represente para los compradores un elemento de
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atraccion; por ejemplo, al considerar a un simple color o una simple linea

COMO una marca.

c) Novedad: La marca debe ser novedosa, pues de lo contrario, causaria
confusiones. Esta caracteristica no es solo en relacion con otras marcas, Sino
en relacion con otros signos distintivos; pues la admision de otro signo

cualquiera como marca, llevaria a usurpaciones e injusticias.

d) Licitud de la Marca: La marca no puede ni debe contravenir las
disposiciones legales. Es por esto que la ley se ha encargado de regular los
requisitos que debe cumplir una marca, para ser considerada como tal; asi
como también indica cuales son los signos que carecen de aptitud para

constituir una marca.

e) Veracidad: Significa que debe ser clara en su expresién, de manera que no
produzca engafios a los consumidores. Esta caracteristica no hace relacién a
otros competidores, sino mas bien a la expresion marcaria con el producto o

servicio mismo, pues la misma llegara al conocimiento del publico.

2.5.2 Caracteristicas Secundarias o Accidentales:

a) Uso Facultativo o Potestativo: El titular de una marca es libre de usarla
como distintivo de sus bienes destinados al mercado; por lo que debe
necesariamente registrarlo, para que de esta manera adquiera la propiedad
exclusiva de ésta y, pueda a su vez adquirir el derecho a oponerse al uso de
cualquier otra marca que pueda producir confusion entre los productos. Pues
las marcas llegan a convertirse en garantia de los consumidores, a quienes no

se les puede defraudar.

b) Obligatoriedad del Uso: Este uso obligatorio de la marca se presentan en
dos casos: “1) cuando se impone la utilizacion de una marca que fue o puede
serlo libremente por el interesado o su titular. Se impone por razones de orden
publico, pues la ley se encarga de hacerlo obligatorio para determinados

articulos como el oro; 2) Cuando el uso obligatorio lo es de una marca
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impuesta por el Estado. Estas son marcas invariables y de uso obligatorio, por

ejemplo, las marcas del control de produccion de armas de fuego™*’.

c¢) No es necesaria que sea adherente al producto: Puede exteriorizarse aun
cuando no se la coloque sobre envases, envoltorios o sobre los mismos
objetos que se quieren distinguir. Puede ser empleada de diversas maneras
como medios de propaganda impresa e inclusive de manera oral, como la
publicidad radial. Es decir, no se necesita la aplicacion directa, pero que si se

refiera en tal forma, que evite cualquier confusion.

d) Debe ser aparente: La marca aun oculta, no pierde su condicién de tal.
Existen las llamadas marcas ocultas, las cuales llegan al consumidor de una
manera indirecta. Este tipo de marcas, generalmente, se las utiliza en licores o
mercaderias que se distribuyen envueltas, por lo cual los consumidores las
identifican. Lo primordial es que la marca identifica, no importa el momento,

antes o después de elegirla; por lo que una marca puede ser o0 no aparente.

2.5.3 Caracteristicas Especiales o de Exito:

a) Que sea corta o breve: Una o dos palabras como maximo; pues de esta
manera se puede memorizar y recordar mas facilmente la marca. Un claro
ejemplo de esta caracteristica, es el que algunas empresas se han esforzado
por acortar sus marcas, siendo en un principio demasiado largas y de dificil
retentiva; por ejemplo en Ecuador existia la compafia aérea Ecuatoriana de

Aviacion, la cual era cominmente conocida Unicamente como Ecuatoriana.

b) Que sea facil de leer y de pronunciar: La marca debe ser sencilla ante
todo. Si lo que se busca es que el impacto de la marca sea preciso, la misma
debe ser facil de pronunciar y clara. Por ejemplo, en nuestro medio cada dia
nos vemos inmersos en una gran variedad de productos norteamericanos, los
cuales poseen marcas con nombre en el idioma inglés, y resulta dificil su

pronunciacion.

" CARRILLO Jestis y MORALES Francisco, La Propiedad Industrial, Bogota, TEMIS, 1973, pag.
208.

31



c) Que se asocie al producto o a alguna de las caracteristicas del mismo:
Se aconseja que las marcas tengan algun tipo de asociacion con el producto o
servicio que manejan. Con esto se busca que el consumidor asocie el nombre
de la marca con el sector en que se desenvuelve. Existen varios casos tan
claros como Dulce Suefios para marca de colchdn o Nescafé como marca de
café. Sin embargo, la marca no puede ser genérica ni descriptiva de un

producto o servicio.

d) Que sea facil de reconocer y recordar: El nombre de la marca se ha de
poder memorizar visual y/o auditivamente con gran facilidad. Esto es
realmente importante dentro de una marca, pues a partir de esto el cliente
empieza a familiarizarse con la misma. Existen algunos grafismos tan
complejos que resultan practicamente ilegibles, por lo que tienen asegurado el

fracaso.

e) Que sea eufdnica: Es decir, que la marca al ser pronunciada o escuchada
sea agradable al oido y que no resulte ridicula; de esta manera, la marca sera

facil de recordarla.

f) Que tenga connotaciones positivas: Los ejemplos son muy numerosos:
Ford Fiesta, Viva Tours, Allegro, etc. En cambio, existen numerosos
ejemplos en diferentes idiomas, en los cuales el fabricante no supo conocer el
significado de su marca en una cultura determinada. Por ejemplo, en muchos
paises de habla hispana, se comercializé un todoterreno llamado Pajero cuya

marca tuvo que ser rapidamente sustituida.

g) Que sea distinta de las marcas competidoras. La mejor manera de
implantar una clara distincion en la mente del consumidor, es diferenciandose

al maximo de los productos o servicios de la competencia.

2.6 Funciones de la marca
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El consumidor cada dia se enfrenta con un gran numero de productos o
servicios de una misma clase, los mismos que no se distinguen entre si a traves de
caracteristicas naturales o técnicas, sino Unicamente mediante simples diferencias

cualitativas o por medio de su aspecto externo.

Por esta razén es importante analizar las distintas funciones que posee una
marca, ya que constituye uno de los instrumentos que ayuda a hacer compatible la
existencia y el ejercicio del derecho inherente a la marca, en relacion al principio de

la libre circulacion de los productos.

Existen un sinnimero de funciones que puede tener una marca, por lo que

considero exponer a continuacién, inicamente las mas representativas:

2.6.1 Funcion Distintiva: Esta funcion es considerada como la condicion
central de la marca en si misma, pues ésta se halla expresamente
establecida por las principales legislaciones marcarias, incluida la
nuestra. Asimismo constituye un instrumento de proteccién, no sélo
para sus duefios, sino también para los compradores. Tambiéen esta
dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios
ofrecidos en el mercado; pues si no hubiera alguna manera de
distinguir los productos buenos de los malos, por que preocuparse de
vender sino los peores. Ademas permite la distincion entre productos
0 servicios de una misma clase, evitando de esta manera que se cree
confusidn entre ellos; por lo que la funcion distintiva hace posible una
efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal,
suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede
identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor
con compras continuadas. Si no existiera algun sistema de
identificacion del producto, la eleccion informada del consumidor, y
por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no
podrian existir. Por Gltimo, se puede decir que la “funcion distintiva

de la marca no sélo hace a la esencia de este signo, sino que solo se
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cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del

titular de la marca, que es el corazén del Derecho de marcas”.*®

2.6.2 Funcion de Proteccion: Esta funcion es de interés tanto para el
productor como para el consumidor. Con respecto al primero, “la
posicién que da un valor autbnomo y absoluto a la proteccion del
titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepcion de los
derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual,
fundadas en las mismas razones extrajuridicas que hacen al derecho de
dominio”®®. Ademés, al titular de la marca se le permite que sus
productos contintden circulando con exclusividad, debido a las
ventajas que la ley le otorga. Pero hay que tener en cuenta que existen
limites en relacion a la proteccion del interés del titular de la marca,
especialmente cuando se toma en consideracion normas ajenas al
Derecho de marca, como por ejemplo la Ley Orgéanica de Defensa al
Consumidor, la cual se encuentra vigente en nuestro ordenamiento
juridico. En cuanto al consumidor, es importante anotar que el
destinatario del régimen marcario viene a ser éste. Por lo que dicho
régimen constituye un mecanismo juridico dirigido a aumentar la
informacion disponible para el consumidor respecto de los distintos
bienes o servicios ofrecidos, asi como a incentivar los esfuerzos
destinados a mejorar la calidad de tales productos. Ademas el interés
publico tiene una especial importancia, pues la Legislacion Marcas se
encarga de tutelar al publico consumidor, lo cual debe conciliarse con
el interés de los productores y de los comerciantes, para que de esta
manera se pueda contribuir al desarrollo del comercio nacional e

internacional.

2.6.3 Funcion de Indicacion de Origen o Procedencia Empresarial: Al
observar una marca puesta en relacion con determinado producto o

servicio, el consumidor pensara que dicho producto o servicio,

8 BERTONE Luis y CABANELLAS Guillermo, Derecho de Marcas: marcas, designaciones y
nombres comerciales, Buenos Aires, Heliasta, 2003, pag. 33.

9 (BERTONE L. y CABANELLAS G., Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres
comerciales, pag. 72).
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procede de una determinada empresa. En este sentido la marca juega
un papel informativo, ya que atestigua ante los consumidores, que
todos los productos de una misma clase, portadores de la misma
marca, han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Sin
embargo, se ha producido un cambio respecto a esta funcién, ya que
antes el consumidor le atribuia una gran importancia al dato de
conocer la procedencia empresarial del producto, pero la evolucion
industrial, las innovaciones de orden tecnoldgico y las
comunicaciones, han alejado a los consumidores del fabricante. Por lo
dicho anteriormente, la funcion de identificacion de origen es una
consecuencia comun, pero no necesaria, de las caracteristicas
esenciales de las marcas; primero, porque lo consumidores pueden
conocer y estar familiarizados con una marca, pero pueden desconocer
totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los
bienes y servicios distinguidos con dicha marca; y segundo, porque
una marca puede cambiar de titular, ser objeto de licencias,
franquicias o alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria
de la marca, sin que tal hecho se refleje de modo alguno en ésta, ni sea
conocido por la generalidad de sus clientes.

Esta idea de que la funcion esencial de la marca es la determinacion
del origen de las mercaderias perdura, en alguna medida, hasta
nuestros dias. En lugar de entenderse que la marca es un signo
distintivo abstracto con capacidad para ser utilizado por cualquier
persona, se considera a veces que los signos marcarios representan
para el cliente la fuente u origen fisicos del producto o servicio en
conexion con el cual se usa la marca. Esta teoria ha sido seguida en
los Estados Unidos hasta tiempos relativamente recientes.

La funcidn de identificacion de origen tiene gran importancia practica
cuando se trata de determinar los limites de la proteccion juridica
concedida a una marca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
existe jurisprudencia la cual respalda a esta funcion, la misma que ha
sido dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en la
que se sefiala: “la funcion esencial de la marca consiste en garantizar

al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o
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servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin
confusion posible dicho producto o servicio de los que tienen otra

procedencia...”?.

2.6.4 Funcion Publicitaria: En esta época la propaganda comercial ha
adquirido dimensiones de importancia y hasta de obsesién, por lo que
las marcas han pasado a desempefiar dos nuevos papeles. Por una
parte, la propaganda lleva a que las marcas no tengan un simple valor
de identificacion, sino que su mera presencia otorgue cierto placer o
satisfaccion al comprador, 0 en términos econdémicos, que se esté
dispuesto a pagar un mayor precio por los productos o servicios
acompafados de las marcas publicitadas. Desde un segundo angulo, la
propaganda permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la
demanda, pues la marca es el Unico nexo existente entre el
consumidor del producto o servicio y el titular de la misma. Lo
importante es que el consumidor no adquiera, a traveés de su
experimentacion, ciertos conocimientos sobre las propiedades de los
bienes identificados con signos marcarios; sino lo importante es que
se le informe mediante mensajes publicitarios sus propiedades. La
falta de informacion acerca de la calidad como de las caracteristicas
de los bienes y servicios al momento de comprarlos o contratarlos, es
suplida de una manera parcial por parte de las marcas mediante dos
maneras: a) al adquirir un producto de determinada marca, el
consumidor retiene cierta experiencia sobre las caracteristicas del
producto distinguido, y si en caso de haber obtenido buenos resultados
con el mismo, a futuro y por via de induccién, adquirira similares
productos identificados por la misma marca; b) cuando una marca
adquiere buen prestigio o reputacién, el consumidor tendra ciertas
expectativas sobre la calidad de los productos identificados con esa
marca, aun si no las ha probado o adquirido con anterioridad. Es

increible ver como esta actividad propagandistica incide sobre los mas

20 Sentencia del 29 de Septiembre de 1998 que recayé en el caso Canon/Metro-Goldwyn-Mayer,
citado por Carlos Fernandez-Névoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Marcial Pons, 2004,
pag. 73.
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2.6.5

2.6.6

variados estratos sociales, pero no podia ser de otra manera, pues todo
ciudadano se ve expuesto durante todo el dia a distintas dosis de esa

manipulacion explicita, o subliminal.

Funcion de Garantia de Calidad: La marca es un signo que nos
indica una cierta calidad del producto o servicio dentro del mercado,
pero sobre todo en las experiencias y vivencias de los consumidores.
Hay que pensar que sin la proteccion de la marca, los fabricantes
tendrian poco incentivo para elaborar nuevos productos o para
mantener la calidad de los ya existentes. Pues con la marca se logra
gue la misma actle como una especie de garantia para su consumidor,
en el sentido de que todas las mercaderias designadas con una marca
especifica, se han producido por o bajo el control del mismo
fabricante y por lo tanto, tendran probablemente una calidad similar.
Sin embargo, hay que tener presente que la garantia de calidad que
ofrece una marca no es absoluta, pues el fabricante tiene la libertad
para variar la calidad. Por consiguiente, la marca no proporciona
ningun tipo de garantia legal de calidad. Es decir, que el consumidor
que adquiera un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de
otros bienes portadores de idéntica marca comprados anteriormente,
carece de accion bajo el Derecho de Marcas. Hay que tener en cuenta
que un producto o servicio que empeora su calidad, seguramente
perdera su clientela y puede hasta provocar que la marca desaparezca
del mercado. Por Gltimo parece imperioso anotar que es mejor no
hablar de una funcion de garantia de calidad, sino mas bien de una
funcién de confianza en la marca; ya que la suposicion de una calidad
constante, es una conclusion sobre algo probable, que vale en tanto la

confianza del cliente no se vea decepcionada.

Funcion Competitiva: Los signos marcarios juegan un papel muy
importante en la formacién de los mercados competitivos. Es por esto
que la competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos
elementos, tales como precio, calidad, servicio, etc. Para que esta

competencia tenga lugar serd necesario que los consumidores
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identifiquen cuéles son las condiciones ofrecidas por cada una de las
empresas que operan en determinado mercado. Las marcas, cumplen
un papel de gran importancia, pues permiten determinar, entre otras,
las condiciones de calidad de los bienes o servicios ofrecidos. El
sistema marcario forma parte del conjunto de reglas juridicas dirigidas
a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Requieren de
normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y
esfuerzos de los otros, asi como también la formacién de acuerdos y
practicas restrictivas de la competencia o incompatibles con ésta, entre
otras disposiciones. “El derecho de marcas no es sino una rama de un
area mas amplia llamada Competencia Desleal (Unfair Competition) o
Précticas Comerciales Desleales (Unfair Trade Practices)”*. Por lo
que todas las infracciones marcarias son casos de competencia desleal.
Es por esto que la legislacion marcaria no da valor juridico autbnomo
a la funcion competitiva de las marcas, sino que a través de los
instrumentos normativos que le son peculiares, forma parte del
conjunto de normas destinadas a asegurar el correcto funcionamiento
del sistema.

Se considera como acto subjetivo de competencia desleal al empleo de
signos de un competidor, inclusive de sus marcas; debido a que se
explota el crédito y el prestigio comercial del concurrente. Dicho acto
estd sujeto a las sanciones establecidas en la Ley de Propiedad
Intelectual.

Otro de los aspectos de la funcion competitiva de las marcas es crear
una diferenciacion entre los distintos bienes y servicios, creando de
esta manera estructuras de competencia monopodlica dentro de los
mercados. Como conclusién se podria plantear que lo ideal seria que
existiera una competencia perfecta y un sistema de diferenciacion de
calidades y condiciones con reglas internacionales, que faciliten o

hagan mas llevadera esta funcién de las marcas.

! BERTONE L.y CABANELLAS G., Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres
comerciales, pag. 66).
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2.6.7 Funcién Condensadora del Eventual Goodwill o Reputacion:
Consiste en la preferencia que los consumidores dan a los productos o
servicios identificados con una marca especifica; lo que significa una
expectativa de que un producto 0 un servicio sera nuevamente
adquirido o contratado, pues cuenta con el apoyo del publico.

Una marca con reputacion es aquella que se caracteriza por ser
portadora de un gran prestigio; debido a su alta calidad en los
productos o servicios que brinda, su intensa publicidad realizada y en
determinados casos, debido a la fuerza de venta del propio signo
constitutivo de la marca. Esta funcién de la marca resulta muy
importante al momento de suscitarse un conflicto entre dos 0 mas
marcas, ya que el titular de la marca perjudicada, tiene un interés
legitimo en oponerse a la comercializacion del otro producto, pero
para esto debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el
mercado de destino. Ademas al publico le interesa encontrar un
producto que ha merecido buena reputacion, por lo cual se obliga de
una manera indirecta el productor, pues debe garantizar la calidad de

productos que portan su marca.

2.7 Clasificacion de la marca

Existen doctrinarios, que piensan que no es necesaria una clasificacion entre
las diferentes marcas, pues opinan que al ser un signo anénimo o de fantasia, no
revela la procedencia del producto ni quién lo colocé en el mercado; por lo tanto, no

influye en la reglamentacion del signo.

En mi opinidn, es imperiosa la necesidad de realizar una clasificacion de las
distintas clases de marcas, pues esto ayudara a los legisladores a la creacion de

normas positivas técnicas con mayor precision conceptual.

Por otro lado, la doctrina, la jurisprudencia y las diferentes legislaciones a
nivel mundial, se han encargado de elaborar una serie de categorias marcarias muy
significativas que sirven para atribuir determinados derechos y obligaciones, a

quienes realizan actos vinculados con el derecho marcario.
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Para lograr alcanzar una verdadera y significativa clasificacion de los signos

marcarios, es preciso agruparlos en categorias mas amplias.

2.7.1

2.7.2

Marcas Tradicionales y no Tradicionales: Las palabras,
numeros, dibujos o la combinacion de estos, eran las marcas
tradicionales mas usadas y registradas. Sin embargo, el sonido del
sistema de escape de motocicleta, los logotipos que se mueven en
los teléfonos celulares, entre otros, han sido registrados alrededor
del mundo; siendo consideradas en la actualidad como marcas no
tradicionales las siguientes: “los sonidos, los olores, el
movimiento, el disefio de los productos (marcas tridimensionales),
el color individualmente considerado, los sabores, las marcas que
se perciben por el tacto y los hologramas”??. Por las razones antes
establecidas, la Propiedad Industrial ha venido clasificando a las

marcas en tradicionales y no tradicionales.

Marcas Registradas y no Registradas: Las Marcas Registradas
son las que han sido inscritas conforme lo prevé la Ley pertinente.
Hay que tener presente que el registro de una marca, no crea a la
misma; ella es, en si misma, siempre y cuando reuna los requisitos
necesarios para llevar a cabo la funcién a la cual esta destinada. Es
decir, el registro la eleva a la condicién de un derecho concedido
por la ley y ademas le confiere medios defensivos. Las Marcas no
Registradas o de hecho, son los signos que se utilizan con la

funcién distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrados
como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas. Por lo
tanto, el uso sin registro permite oponerse al registro de una marca
solicitada con posterioridad al mismo; ademéas puede servir de
base para anular una marca registrada y también para rechazar una
oposicion a la solicitud de su registro. Para que proceda todo

aquello, su uso debe efectuarse sin mala fe y con una intensidad,

22 MANDAKOVIC Sasha, Mesa redonda sobre temas de Propiedad Industrial, Universidad San
Francisco de Quito, 2003.
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que haya logrado o generado una clientela. En nuestro pais no
tenemos ese sistema con relacion a las marcas, pero si en lo

relativo a los nombres comerciales.

2.7.3 Marcas Nominativas, Figurativas y Mixtas: Las Marcas
Nominativas son las que se pueden escribirse y pronunciarse; se
las conoce también como marcas verbales. Consisten en términos
que tienen o no un significado y que atraen a los ojos de los
consumidores porque se escriben y al oido porque se pronuncian.
En nuestro ordenamiento se las conoce como marcas
denominativas. Hay que tomar en cuenta que el limite entre las

marcas Nominativas y Figurativas no es muy preciso; por lo que

es necesario adoptar dos criterios que ayuden a encontrar ciertas
diferencias: “1) El de la pronunciabilidad: es el elemento
determinante para saber si una marca es Nominativa. Pero lo que
ha de ser pronunciable son los signos y no el nombre de la figura u
otro objeto de la marca; 2) El de la materia protegida: lo que
define a las marcas Nominativas y Figurativas es, si el signo
distintivo sobre el que se concede o pretende es una palabra, con o
sin significado, o una figura determinada, aunque ésta sea la figura
de una o més palabras”?. De lo dicho anteriormente, se puede

deducir que los nimeros y las letras son marcas Nominativas y la

forma particular de escribir un nombre constituye una marca
Figurativa. En cambio, las marcas Mixtas son las que retnen los
elementos caracteristicos de los dos tipos anteriores. En base a la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se puede

establecer que dentro de las marcas Nominativas se encuentran las

siguientes: las palabras o combinacion de palabras, las letras y los

ndmeros. En cambio entre las marcas Figurativas tenemos: las

imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos, un color delimitado por

una forma o una combinacion de colores.

2 BERTONE L. y CABANELLAS G., Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres
comerciales, pag. 296).

41



2.7.4 Marcas de Fantasia, Evocativas, Descriptivas, Significativas y
Denotativas: La marca de Fantasia es la que esta constituida por

una palabra con significado propio, que ha sido elegida para
distinguir un producto o un servicio; y se la nombra asi, pues no
indica el producto o servicio que representa ni ninguna de sus
caracteristicas. Este tipo de marcas requieren mucho esfuerzo para
imponerla en el mercado y lograr que el publico consumidor se
acostumbre y la recuerde. Por lo que, si la fantasia de la marca es
mayor, mas dificil sera imponerla en el mercado.

Las marcas Evocativas son las que dan al consumidor una idea

clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o
servicio que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su
titular; sin que lleguen a constituirse en marcas genéricas o
descriptivas. Se la considera como una marca débil, ya que no
puede impedir que otras marcas evoquen las mismas
caracteristicas y su titular debe aceptar la coexistencia de otras
marcas que evoquen iguales conceptos. Es decir, todos tienen el
derecho de indicar en sus marcas las propiedades y caracteristicas
de los productos y servicios que se quieren distinguir, pero al
hacer esto, deben elegir vocablos o dibujos diferentes de los ya
registrados; por ejemplo, se han declarado inconfundible las
marcas Microsoft y Microsoftware.

Marcas Descriptivas son las que describen la naturaleza, funcion,
cualidades u otras caracteristicas o condicion de los bienes y
servicios a distinguir. Hay que puntualizar que en nuestro
ordenamiento, constituye una prohibicién absoluta, la cual
acarrearia la nulidad de la misma, pues la apropiacion de ésta
marca impediria a los competidores la utilizacién de ciertos signos
para poder comunicar al publico las caracteristicas de sus bienes y
servicios, creando de esta manera un monopolio comercial a favor
del titular de la misma.

Las marcas Significativas son contrarias a las marcas de fantasia y

estan formadas por palabras de contenido conceptual, por lo que

42



2.7.5

2.7.6

2.7.7

constituyen una categoria independiente en relacion a las marcas
descriptivas.

Las marcas Denotativas son las constituidas por la denominacién
de los bienes o servicios que distinguen. Se las conocen también
con el nombre de designativas o indicativas del producto. Se las
puede llegar a considerar como marcas genéricas, por lo tanto, su

uso se encuentra prohibido de manera absoluta.

Marcas Fuertes y Marcas Débiles: Se llaman marcas Fuertes a

las que son protegidas mas intensamente que otras, prohibiéndose
cualquier marca que tenga modificaciones o ciertas variaciones en

comparacion con la marca que se desea tutelar. En cambio las

marcas Deébiles son las que se encuentran Unicamente protegidas
contra la imitacion total. Es importante anotar que no es muy
recomendable hacer una diferenciacion entre estos dos tipos de
marcas, pues no se puede cuantificar con exactitud el grado de
fortaleza o debilidad de una marca. Ademas, se considera que
estas dos clases de marcas sirven como instrumento para ordenar
los dos extremos que deben ser tomados en cuenta para determinar

la proteccion de la marca.

Marcas Facultativas y Obligatorias: Hay que tener en cuenta
que las marcas son un derecho y no un deber, por lo que una de
sus caracteristicas es la de ser Facultativa. Pero existen ciertos
casos en que es la ley misma, en defensa de la colectividad, la que
establece como Obligatorio determinado tipo de marcas. La Ley
de Propiedad Intelectual vigente en nuestro ordenamiento no
establece la existencia de marcas obligatorias, aunque podrian
crearse obligaciones de uso de marcas a través de decretos o

resoluciones.

Marcas de Productos y Marcas de Servicios: El concepto
mismo de marca se encarga de establecer que ésta sirve para

identificar un producto de otro o un servicio de otro, por lo que
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2.7.8

2.7.9

resulta vital esta clase de marcas. Las marcas de Productos se

encargan de distinguir los productos y son indispensables en el
comercio. Si no existiera intercambio de productos no hubiera la

necesidad de este tipo de marcas. En cambio las marcas de

Servicios son relativamente nuevas, pues fue Estados Unidos el

primer pais en proteger los servicios, en el afio de 1946. Este tipo
de marca identifica y distingue un servicio especifico de una
compafiia, lo que le diferencia del nombre comercial, pues este
identifica y distingue una actividad de otra. Cabe recalcar que la
marca de Servicios goza de la misma proteccion, se sujeta a los
mismos tramites y a las mismas obligaciones que la marca de

productos.

Marcas Individuales y Marcas Colectivas: Las primeras hacen
referencia al nexo existente entre ella y su titular. Se dice que lo
ideal seria que la marca tenga un solo propietario, pero esto resulta

ser s6lo un idealismo, ya que existen las marcas Colectivas las

cuales son de propiedad de muchos. Es decir, son las que un
conjunto de usuarios registran a través de una organizacion o un
ente comuln, no para ser usadas por éste, sino por sus miembros
para la identificacion de productos o servicios. ElI Art. 7 del
Convenio de Paris, obliga a admitir el registro de tales marcas.
Este tipo de marca se encuentra formada por un signo igual que
cualquier marca, lo que lo diferencia es la forma en la que sera

usada y la caracteristica de su titular.

Marcas Generales y Marcas Especiales: Las marcas Generales

son las que una empresa adopta para identificar a la totalidad de
los bienes y servicios que comercializa. En cambio, las marcas
Especiales hacen referencia especificamente a ciertos bienes y
servicios de tal empresa. Estos dos tipos de marcas, juridicamente,
tienen los mismos efectos; sin embargo, las marcas generales

tienen una mayor posibilidad de adquirir renombre y fuerza
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2.7.10

2.7.11

distintiva dentro de un mercado, puesto que se les identifica con

una estructura empresarial determinada.

Marcas Simples y Marcas Complejas: Las primeras se
encuentran integradas por un Unico elemento distintivo, como
puede ser una figura o una determinada palabra. Las segundas
presentan diversos elementos, que pueden contar con capacidad
distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener dicha
capacidad. Es decir, éste tipo de marcas pueden estar constituidas
por una reunion de elementos que no pueden ser protegidos
individualmente, como los términos genéricos, por lo que es
necesaria una combinacién de elementos protegibles y banales o
un conjunto de elementos con capacidad distintiva individual. Esta
clasificacion tiene cierta importancia en relacion a la proteccion
del derecho de la marca, pues las marcas simples tienen una mayor
garantia por ser de facil identificacion mientras que las marcas
complejas tienen mayores dificultades, pues es permitido el uso de
las mismas palabras, con la prohibicion de hacer idénticas
agrupaciones de esas palabras con otros elementos y en igual

disposicién.

Marcas Notorias, Marcas Mundiales y Marcas Célebres: Entre
éstos tres tipos de marcas suele haber cierto tipo de confusion.
Hay que tener en cuenta que la notoriedad de una marca implica
un criterio cuantitativo, basado en el conocimiento que de ella
tenga el publico; en cambio, la celebridad o renombre supone un
criterio cualitativo de parte del publico hacia la marca. Existe gran
similitud entre el caracter mundial y el notorio de una marca; es
mas, la marca mundial abarca de cierto modo a la marca notoria
pues simplemente en la primera se extienden geograficamente los
efectos de notoriedad. Es decir, que todas las marcas mundiales
son marcas notorias, pero no todas las marcas notorias son
mundiales. De lo dicho anteriormente, se puede establecer que

marcas Notorias son las generalmente conocidas en los mercados
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comerciales de un pais. En cambio, en las marcas Mundiales su

notoriedad se extiende no solamente a un pais determinado, sino al

mundo en general. En cuanto las marcas Célebres son las que no

solamente retnen condiciones de notoriedad, sino también una
reputacion de que los productos o servicios por ella identificados,
son de alta calidad o de una calidad suficiente como para satisfacer
al consumidor. Sin embargo, nuestra Ley de Propiedad Intelectual
como la Decision 486 hacen referencia Unicamente a la marca

notoria y a la de alto renombre.

2.7.12 Marcas Defensivas y Marcas Ofensivas: Las marcas Defensivas,

Ilamadas también protectoras, son las que se registran no con el fin
de identificar los productos y servicios, sino con la finalidad de
impedir que terceros puedan utilizarlas, protegiendo asi la
capacidad distintiva de ciertas marcas que si son utilizadas por el
titular. Estas marcas tienen un proposito, que es el de asegurar y
perfeccionar la tutela de otras marcas del mismo titular. Por esta
razon, “existen dos tipos de marcas defensivas: 1) las que resultan
idénticas a las marcas que se buscan proteger, registrandose en
otras clases, a fin de impedir que otros titulares adquieran
derechos sobre tales registros; 2) el formado por las marcas que el

titular de la marca defendida, considera como confundibles con

ésta Ultima”?*. En cambio, las marcas Ofensivas son las que tienen
el proposito de impedir o dificultar el registro o la utilizacién
misma de ciertos signos marcarios por terceros. Es decir, éste tipo
de marcas se encuentran destinadas a trabar o anular los derechos

de otros titulares o interesados en ciertas marcas.

2.7.13 Marcas de Reserva: Las marcas de reserva gque se encuentran
registradas, deben ser utilizadas dentro de tres afios posteriores a

su registro, segun lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual

24 (BERTONE L. y CABANELLAS G., Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres
comerciales, pag. 321).
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2.7.14

2.7.15

2.7.16

y en la Decision 486. Dichas marcas constituyen una reserva de
signos, pues los mismos seran empleados comercialmente segun

las necesidades de su titular.

Marcas Seriadas: Son conjuntos de marcas que tienen un
determinado elemento en comln y pertenecen a un mismo titular.
Este tipo de marcas permite a los usuarios presumir un origen
comun para todas ellas y para los productos que identifican. Tiene
una gran importancia, pues las posibilidades de crear confusion se
torna mas dificil. Dichas marcas pertenecen a las llamadas

familias marcarias.

Marcas Acompafantes: Es una categoria utilizada por el derecho
aleman. Son marcas colocadas en materias primas, que tienen la
finalidad de que al llegar la mercaderia al consumidor final, dicha
mercaderia se ve identificada por la marca que la distingue en su
conjunto y por las marcas acompariantes que sefialan las materias
primas empleadas. Al ser empleadas en los productos finales,
podria existir cierta confusiébn entre éstas y las marcas
acompanantes utilizadas en las materias primas, lo que debe ser

tenido en cuenta para los fines del cotejo marcario.

Marcas Nacionales, Marcas Extranjeras y Marcas Unionistas:

Las marcas Nacionales son las registradas en un pais, sin que haya

tenido algun reconocimiento de caracter legal en otro pais. Para
ser considerada como nacional, su titular debe registrarlo y
fabricar el producto o prestar el servicio dentro de la nacién. Las

marcas Extranjeras son las registradas con anterioridad en

cualquier otro pais y que pueden ser registradas en el Ecuador.
Hay que tener presente que no existe una clara distincion entre
marcas nacionales y marcas extranjeras, pues el limite entre las
dos, depende de las particularidades del sistema juridico en que se

apliquen. En cuanto a las marcas Unionistas son las marcas
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extranjeras que gozan de una tutela derivada del Convenio de

Paris.

2.7.17 Marcas de Certificacion o de Calidad: Son signos que pueden
aplicarse Unicamente a los productos que han sido sometidos a un
determinado control de calidad. Es decir, posee un mecanismo
dirigido especialmente a asegurar el mantenimiento de un nivel de
calidad determinado, como por ejemplo alguna certificaciéon 1SO.
Mediante éste tipo de marcas es posible hacer nacer una
responsabilidad frente a terceros adquirientes de los bienes
identificados con tales marcas, en caso de que dichos bienes no

retnan los requisitos de calidad establecidos.

2.8 El Derecho de Marca y su Adquisicion

Existe un error craso al pensar que no puede usarse un signo identificador de

productos o servicios, sin haberse sometido, con antelacion, al trdmite de su registro.

Por lo dicho en el parrafo anterior, el nacimiento del derecho exclusivo sobre

una marca puede asentarse, principalmente, sobre dos principios fundamentales:

1.- Principio de Prioridad en el Uso: Este principio fue el que prevalecié en
las etapas iniciales del sistema de marcas; el mismo que establece que el
derecho de la marca se adquiere originariamente por medio de la utilizacion
efectiva del correspondiente signo en un mercado. Es decir, el derecho sobre
la marca le pertenece a quien lo usa por vez primera para designar sus
productos o servicios. Este principio tuvo gran acogida en la doctrina francesa
clasica, la misma que establecia que la propiedad de la marca, corresponde al
primer ocupante de la misma. Por lo que el principio de prioridad en el uso
implica que la inscripcion registral de una marca, tiene un simple valor
declarativo y no constitutivo; deduciéndose que de originarse un conflicto
entre el anterior usuario de la marca y el posterior titular registral de la
misma, se deberd resolver a favor del primer usuario. Hay que puntualizar

que el principio de prioridad de uso ha evolucionado en el sentido de vincular
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el nacimiento del derecho de la marca, no con el mero uso del signo, sino con
la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su uso. Por lo que
la notoriedad debe ser resultado de la difusion y el reconocimiento de una

marca por parte de los consumidores.

2.- Principio de Inscripcion Registral: Este principio ha tenido gran acogida
en diferentes legislaciones. Este principio establece que el nacimiento del
derecho sobre una marca, tiene lugar cuando se realiza la correspondiente
inscripcion del signo en el Registro de Marcas, en nuestro caso en la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial. Gracias a la inscripcion, el titular
de una marca adquiere un derecho exclusivo sobre la misma respecto a su uso
y le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos similares o idénticos.
Por lo que el derecho sobre una marca se adquiere con la inscripcion registral
de la misma, asi dicho signo hubiese sido usado con anterioridad en un
mercado. Es decir, el principio expuesto implica que la marca registrada,
tiene un caracter constitutivo, generando el derecho de exclusiva sobre la

marca.

Hay que resaltar que los principios de prioridad en el uso y el de la notoriedad
del signo fueron considerados muy importantes en épocas pasadas; en las que
pequefios y medianos empresarios, los cuales tan sélo después de que la marca
hubiese logrado éxito en el mercado, se decidian a registrarla para dotarla de

proteccion contra imitaciones fraudulentas.

En los Gltimos afios, el sistema marcario mundial ha dado un giro hacia al
sistema del nacimiento del derecho sobre la marca, basado en la inscripcion registral
del signo. Por que “se aduce el argumento de que el eficiente desarrollo de la politica
de marcas de una empresa exige un alto grado de seguridad juridica que Unicamente
se alcanza si el nacimiento del derecho sobre la marca se conecta con la inscripcion
del signo en el registro”.?

La aceptacion favorable al principio de inscripcion registral ha venido

incrementandose debido a las labores encaminadas a la creacion de un sistema de

> (FERNANDEZ - NOVOA C., Tratado sobre Derecho de Marcas, pag. 82).
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marcas comunitario; pues con un sistema de inscripcion y publicidad registral de
marcas, permite a las empresas conocer con anterioridad la existencia de marcas que
podrian dificultar el registro de la misma o de marcas que se soliciten con

posterioridad.

Sin embargo, el principio de inscripcion registral ostenta no sélo puntos
positivos, sino que presenta también ciertos inconvenientes, como el de hacer posible
que por medio de la inscripcion, un empresario se aproveche indebidamente de una

marca que otro la venia utilizando y la habia acreditado en el mercado.

La doctrina también sefiala que éste principio deja de operar en dos supuestos
excepcionales. El primero es el de la marca notoriamente conocida, en el sentido
previsto en el Art. 6 bis del Convenio de Paris, la misma que se encuentra protegida a
pesar de no encontrarse registrada; y el segundo es el de la marca registrada de modo
fraudulento en perjuicio de un tercero, por lo que esta marca puede ser reivindicada

por dicho tercero perjudicado.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual se rige especialmente por el principio de
inscripcion registral, aunque también hace referencia a la marca notoria y a las
marcas de alto renombre. Por lo tanto, considero que para tutelar de una manera
adecuada tanto los intereses de los consumidores como de los empresarios, debe

ponderarse, con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca, un sistema mixto.

3.- Sistema Mixto: Consiste en la combinacion del principio de prioridad en
el uso y notoriedad del signo con el principio de inscripcion registral.

Existen ordenamientos juridicos europeos, los cuales emplean este sistema

mixto. Es asi que, los paises de Alemania e Italia, son las naciones que mejor

emplean este sistema.

La Ley de Marcas alemana establece los diversos modos en que se da

nacimiento al derecho sobre la marca. “Dichos modos son los siguientes:

1.- La inscripcion del signo en el Registro.
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2.- El uso del signo en el trafico econdmico siempre que como consecuencia
del uso el signo adquiera notoriedad (Verkehrsgeltung) entre los circulos
interesados.

3.- La notoriedad de la marca en el sentido del Art. 6 bis del Convenio de la

Unién de Paris”.?

Estas tres categorias, sefialadas anteriormente, tienen basicamente un mismo
rango y producen los mismos efectos. Es decir, las marcas no registradas, pero

notoriamente conocidas se equiparan a las marcas registradas.

Dentro de las marcas no registradas, hay dos subgrupos: a) las marcas que
mediante el uso adquieren notoriedad; y b) las marcas notoriamente conocidas en el

sentido que le da el Art. 6 bis del Convenio de la Unién de Paris.

Sin embargo, la legislacion marcaria alemana concede a las marcas
notoriamente conocidas, en el sentido del Art. 6 bis del Convenio de la Union de
Paris, una proteccion mayor en comparacion con las marcas usadas que han

adquirido notoriedad en el trafico comercial.

En caso de surgir ciertos conflictos entre las distintas categorias expuestas,
deberan ser resueltas en relacion con el principio de prioridad. Por ejemplo: si entre
una marca notoria usada anteriormente y una marca posteriormente registrada
existiera un conflicto, la anterior marca notoria no registrada prevalecera sobre la

marca registrada posteriormente.

Sin embargo, la Ley de Marcas alemana contiene un mecanismo que tiende a
aminorar las colisiones entre las marcas prioritarias y posteriores. Dicho mecanismo
establece que el titular de una marca notoria, registrada o no registrada, no puede
prohibir el uso ni pedir la nulidad de una marca registrada posteriormente, siempre
que en un periodo de cinco afios consecutivos haya permitido, conscientemente, el

uso de la marca posterior.

%6 (FERNANDEZ - NOVOA C., Tratado sobre Derecho de Marcas, pag. 87).
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El ordenamiento juridico italiano, referente a las marcas, plantea la
posibilidad de que el derecho sobre la marca puede nacer por el respectivo registro

del signo o en caso de que el signo hubiese alcanzado notoriedad en el mercado.

El Derecho Italiano al regular la figura referente a la marca notoria pero no
registrada, hace una distincion entre la marca notoria puramente local y la marca

notoria general.

En cuanto a la marca de notoriedad puramente local nos dice que la misma es
conocida Unicamente en una localidad o cuando su difusion no sobrepasa los limites
de una zona relativamente reducida del territorio nacional. Ademaés el titular de una
marca de ésta naturaleza, no puede impedir el registro posterior de una marca
confundible; sin embargo, continuaria conservando la facultad de continuar usando la

marca en dicha localidad o zona donde venia siendo utilizada.

En cambio, la marca notoria general consiste en una marca cuya difusion
comprende la totalidad o la mayor parte del territorio nacional. El titular de una
marca de ésta naturaleza, adquiere un derecho exclusivo sobre la misma, pues no

permite el registro posterior de marcas confundibles.

En caso de generarse un conflicto entre una marca notoria general y una
marca confundible registrada posteriormente, el titular de la marca notoria general
tiene el derecho de impugnarla. Sin embargo, si la marca registrada posteriormente,
ha sido utilizada durante un periodo de cinco afios, con conocimiento del titular de la
marca notoria general, éste no tendra derecho de impugnarla; por lo que los dos tipos
de marcas deberan coexistir una vez producida la consolidacion de la marca

registrada posteriormente.

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, la Normativa Uruguaya
Nacional Relativa a las Marcas y la Ley Argentina de Marcas han adoptado el
sistema atributivo para la adquisicion del derecho sobre una marca. Dicho sistema le

atribuye el derecho a quien obtiene el registro de una marca
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Por ejemplo, la Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas en su
Art. 9 establece lo siguiente: “El derecho a la marca se adquiere por el registro

efectuado de acuerdo con la presente ley”?’.

Asimismo, la Ley de Marcas Argentina en su Art. 4 establece que “la

propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro...”?®

La Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro pais, en su Art. 216 nos
dice lo siguiente: “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por su

registro ante la Direccién Nacional de Propiedad Industrial...”?°

Empero los ordenamientos enunciados en el parrafo anterior otorgan, de
cierto modo, una proteccion a la marca usada pero no registrada. Es decir, reconocen
el valor a la marca usada no registrada. Por citar un ejemplo, la Normativa Uruguaya
Nacional Relativa a las Marcas en su Art. 24 declara lo siguiente: “Sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no
registradas podran oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o
semejantes a las suyas en el plazo previsto en el articulo precedente, y siempre que el
opositor acredite un uso anterior pacifico, publico e ininterrumpido de por lo menos
un afio”*.

A pesar de que los estados nombrados anteriormente, son miembros de la
Organizaciéon Mundial del Comercio y por consiguiente poseen la normativa
referente a los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio), asi como son parte del Convenio de Paris;
la legislacion marcaria del Ecuador posee una mejor regulacién en comparacion con
los otros dos ordenamientos; pues otorga una relativa certeza al exigir el registro de

la marca.

La considero mejor, pues la nuestra hace referencia expresa, dentro de la ley
de Propiedad Intelectual, a lo que debe entenderse por marca notoria y por marca de

alto renombre, situacién que no sucede en las otras dos legislaciones.

2" Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas, Art. 9.
%8 ey de Marcas de la Republica Argentina, Art. 4.

2% ey de Propiedad Intelectual del Ecuador, Art. 216.

% Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas, Art. 24.
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2.9 La Marca en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Decision 486 del

Acuerdo de Cartagena

Es imperioso resaltar como es entendida la marca dentro de éstos dos
ordenamientos, especialmente la importancia que tiene la Decision 486, que hace
referencia al régimen comun sobre Propiedad Industrial, pues es una decision emitida

por un organismo de caracter internacional.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 194 expone lo siguiente: “se
entendera por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios
en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente
distintivos y susceptibles de representacion gréfica...”*!. Asimismo, la Decision 486
en su Art. 134 estalbece lo siguiente: “a efectos de este régimen constituird marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacién gréfica...”.

De las definiciones dadas anteriormente, se puede ver que los dos conceptos
concuerdan en dos elementos esenciales que debe poseer una marca; éstos son: que la
marca debe distinguir un producto de otro o un servicio de otro y para poder registrar

una marca, ésta debe ser susceptible de representacion grafica.

Un aspecto importante que cabe resaltar en este tema es que en la Decision
486 hace referencia a los signos que pueden constituir una marca y dentro de ellos se
encuentra el sonido; posibilidad que no sefala nuestra Ley de Propiedad Intelectual,
pues ésta Unicamente nos advierte que para poder registrar una marca, ésta debe ser
susceptible de presentacidn grafica, algo que en relacion al sonido, resulta un poco

dificil, pero se da, como se lo demostrara a lo largo del presente trabajo.

La Decision 486 del Acuerdo de Cartagena al formar parte de nuestro
ordenamiento juridico, prevalece sobre las leyes y otras normas de menor jerarquia,
segun lo dispone el Art. 163 de la Constitucion Politica del Ecuador. Es decir, en
caso de contradiccion entre las normas nacionales referente al derecho marcario y la

Decision 486, prevalecera ésta ultima.

31 ey de Propiedad Intelectual del Ecuador, Art. 194.
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CAPITULO Il

LA MARCA SONORA
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3.1 Nuevas Modalidades Marcarias

Tradicionalmente, las marcas consistian en palabras, letras, nimeros o
disefios. Sin embargo, hay que tener presente que para identificar los objetos que nos
rodean, las personas usamos los cinco sentidos: el oido, la vista, el olfato, el gusto y
el tacto. Es decir, que mediante dichos sentidos aprendemos a distinguir los
productos parecidos que existen en el mercado, segun la presentacion de sus colores

y la particularidad de su envase o incluso en funcion de su olor.

Un claro ejemplo de esto es que la mayoria de las personas reconocen cierto
refresco muy famoso por el color y la forma de su botella, un conocido chocolate por

su forma triangular, o asocian ciertas melodias con un producto.

Por lo dicho anteriormente, un sonido, un olor o una sensacion tactil, resultan
suficientemente distintivos para muchas empresas; pues consideran que los mismos
pueden caracterizar perfectamente un producto o servicio, permitiendo la
identificacion de la empresa que lo comercializa y la distincion de ese producto con

relacion a los demas.

Es asi que debido a la gran afluencia de usuarios de Internet y del comercio
electrénico en todo el mundo, se han multiplicado el nimero de signos que las
empresas pueden usar como marcas registradas. Por ejemplo, las marcas moviles y
sonoras llaman la atencion de los usuarios de Internet mucho mas que las marcas

estaticas tradicionales.

En los ultimos afios, muchas empresas han emprendido ese camino para ser
reconocidas por los consumidores y ganarse la confianza de éstos en sus productos y
servicios, empleando nuevas formas de signos distintivos tales como los colores, los
sonidos, las fragancias y los hologramas que resultan eficaces para llamar la atencion

del cliente.

Sin embargo, el ordenamiento juridico de muchos paises no permite registrar
un sonido, un olor u otro tipo de marcas similares; pues dichos sistemas legales

establecen la imperiosa necesidad de que las marcas al ser registradas, deban ser
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susceptibles de representacion grafica. Por lo que, tanto a las personas naturales
como a las juridicas que deseen otorgar cierta proteccion a estos nuevos tipos de
marcas frente a signos similares, les resulta dificil adquirir ese derecho tan
importante; pues sin este requisito, el titular de una marca sonora, no puede proteger

su signo marcario frente a la confusion que puede causarse en el mercado.

Considero que estos nuevos modelos marcarios pueden ser susceptibles de
registro, pues tanto las marcas sonoras como los olores, pueden ser representadas
graficamente; ya sea mediante un pentagrama en las primeras o mediante una
formula quimica en la segundas; de tal forma que cualquiera de ellos podria cumplir

la funcion de una marca.

Se puede afirmar que el tema de las marcas sonoras, dada su novedad, resulta
de una riqueza mayuscula, por lo que muchas empresas han empezado a incorporar
esos elementos en sus campafias y en sus materiales publicitarios. De esta manera,
esos elementos podrian acabar convirtiéndose en marcas y probablemente
constituyan la base de las estrategias de comercializacion predominantes en el futuro,

pasando a ser asi nuevos y valiosos activos para las empresas.

3.2 Qué se entiende por una Marca Sonora: Opiniones Doctrinarias

La mayoria de ocasiones, por falta de conocimiento, pensamos que una marca
que identifica a un producto o a un servicio es simplemente un nombre, o el disefio
de un logotipo; por lo que limitamos las oportunidades creativas de desarrollo de
signos novedosos Yy distintivos como el sonido; el mismo que puede llegar a otorgar

una ventaja competitiva en el mercado.
Los expertos en comercializacion recurren a menudo a la capacidad
increiblemente evocadora del sonido para llamar la atencién del consumidor y

distinguir sus productos y servicios de los demas.

Es sorprendente que después de muchos afios, la melodia de ciertos anuncios

publicitarios, ya sean de television o radio entre otros, recuerden inmediatamente al
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consumidor el producto correspondiente. Por ello considero que el sonido es un
elemento sumamente importante en el desarrollo de una marca y en la identificacion

de las empresas.

Me parece pertinente que, antes de pasar a definir lo que se entiende por una

marca sonora, defina lo que se entiende por las palabras “signo” y “sonido”.

Un signo consiste en la representacion de algo; sin embargo, por signo
distintivo se entiende “la representacién material que por su forma, figura y color
peculiar da a conocer algo o permite su reconocimiento”.** Debido a que la palabra
signo es realmente amplia; pues signo es cualquier cosa que pueda ser captada por
los sentidos, a saber, vista, oido, olfato, gusto y tacto; me pregunto si podrian existir
marcas constituidas por olores, sabores y sonidos, y la respuesta es que si, por lo

menos para el caso de los sonidos.

Por sonido se entiende la “sensacion producida en el 6rgano del oido por el
movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elastico, como es el

aire".33

Tanto la doctrina como los distintos ordenamientos juridicos, no han llegado
a definir expresamente lo que debe entenderse por marcas sonoras; pues hacen

referencia a la marca unicamente de manera general.

Sin embargo, los maestros Otamendi y Fernandez-Névoa, asi como también
las distintas legislaciones marcarias, consideran que un sonido podria constituir una
verdadera marca, siempre y cuando tengan esos dos elementos esenciales para su
registro; esto es, el de ser distintivos y que sean susceptibles de representacion

gréfica.

Al no tener un concepto doctrinario concreto de lo que debe entenderse por

marcas sonoras; pienso que se las puede definir como aquellas que son percibidas por

%2 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires,
HELIASTA, 1998, Vigésima Sexta Edicion, Tomo VI, pag. 422.
%% (CABANELLAS G., Diccionario de Derecho Usual, Tomo VI, pag. 508).
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el sentido del oido, pudiendo consistir en melodias musicales o en simples ruidos sin
una aparente significacion, las que permiten distinguir un producto de otro o un

servicio de otro.

3.3 Ambito de Aplicacion

Como ya lo he mencionado en paginas anteriores, la ley y la proteccion de
marcas son territoriales. Como regla general, la inscripcion de una marca sonora solo
cubre un pais y se requieren solicitudes distintas en cada estado para poder extender

esta proteccion a cada nacion donde se interesa usar y proteger una marca.

Para poder inscribir una marca sonora en muchos paises extranjeros, es
esencial que la inscripcion sea efectiva en el pais de origen del registro. Luego de
haber logrado la inscripcion en ese Estado, el duefio de la marca puede inscribirla en
paises extranjeros aun antes de usar la marca en ese pais. La duracion de los
certificados de inscripcion en paises extranjeros, varia de acuerdo con la ley de cada
pais.

Cuando una empresa quiere expandirse a los mercados internacionales, se le
recomienda realizar una busqueda de antecedentes de signos sobre los que ya existan
derechos preconstituidos en un territorio determinado. La informacion proporcionada
por un reporte de este tipo, es la Unica forma de asegurar la posibilidad de exportar,
ya sean productos o servicios, con una marca determinada y protegida

adecuadamente.

Dicha informacion puede ser obtenida, en nuestro caso, en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, organismo publico que tiene a su cargo toda la
informacion relativa a los registros y renovaciones; facilitando asi el examen, la
investigacion y la oposicion eventual por parte de terceros a un registro no

autorizado.
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3.4 Como es entendida la Marca Sonora en la Decision 486

Por lo general, las legislaciones en los diferentes paises del mundo no hacen
una referencia expresa a las marcas sonoras; no obstante, no existen leyes que
prohiban expresamente su registro, o que nos da a entender que es posible encontrar

marcas sonoras registradas en diferentes paises.

La Decision 486, en su articulo 134, define la marca en los
siguientes términos: “a efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos susceptibles de presentacion grafica. La naturaleza del producto o
del servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para su
registro. Podran constituir, entre otros, los siguientes signos: c¢) los sonidos y los

olores...”

En este sentido, la norma sefialada amplia la proteccion marcaria de manera
expresa a las marcas auditivas y olfativas, pues la Decision 344, sustituida por la

Decision 486, no tenia una disposicion especifica al respecto.

Dada la naturaleza meramente ejemplificativa del Art. 134 de la Decision
486, se puede decir que las marcas sonoras estan sujetas, para que sean registradas y
por tanto amparadas por la normatividad marcaria, a los requisitos generales de toda

marca.

Es decir, el signo debe reunir ciertos requisitos especificos para que pueda ser

susceptible de ser protegida como marca.

Los tratadistas discrepan en los elementos esenciales que intrinsicamente
debe reunir un signo para contar con la proteccion juridica. Sin embargo, la
Decision Comunitaria Andina exige dos requisitos para que una marca sea

validamente inscrita:
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1.- Capacidad Distintiva: Consiste en la potestad necesaria de individualizar
los productos o los servicios designados por una marca, para poder
diferenciarlos y distinguirlos de los otros; es decir, de aquellos a los que la

marca no protege.

Este caracter distintivo estd directamente relacionado con los productos
0 servicios que va a distinguir; pues cuanto mayor sea la relacion entre la
marca y lo que distingue, menor sera su poder distintivo. En cambio, mientras
el signo esté més alejado de las caracteristicas genéricas y descriptivas de los

productos, serd mas distintivo en relacion a los demas.

La marca permite la distincion entre productos o servicios de una misma
especie. Si dicho signo no es apto para distinguir un producto o servicio de

otros, entonces no podra ser considerado como marca.

“El poder o caracter distintivo de un signo es la capacidad intrinseca que tiene
para poder ser marca. La marca tiene que poder identificar un producto de
otro”*. Por lo dicho anteriormente, no tiene ese poder identificatorio un

signo que se confunde con lo que se va a identificar.

Este requisito no representa una especial particularidad en relacion con el
comun de las marcas, redundando en que la marca no debe ser igual o
confundible con otra previamente registrada. Tampoco debe ser susceptible

de inducir al consumidor a la confusién o al error con otras marcas sonoras.

Sin embargo, el hecho de que una marca cuente con el poder distintivo, no le
asegura su registro. Pues no basta con que la marca distinga en el mercado los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de
aquellos idénticos o similares de otra; ya que unido a esto es necesario que la

marca sea susceptible de representacion grafica.

% OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 27.
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Considero que la funcion distintiva, ha llegado a convertirse en una condicion
central de la marca en si misma; pues la misma se encuentra expresamente

establecida en las principales legislaciones marcarias a nivel mundial.

2.- Susceptibilidad de Representacion Gréafica: La marca sonora puede
llegar a adquirir el requisito de la capacidad distintiva sin mayor dificultad;
sin embargo el requisito de representacion grafica, en una marca de esta
naturaleza, es lo que ha llevado a ciertos doctrinarios y a ciertas legislaciones

a no considerarla como signo marcario susceptible de registro.

El Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer considera que “representar
graficamente es describir algo usando simbolos susceptibles de ser dibujados.
Quiere esto decir, que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para
distinguir, debe afadirse su capacidad para ser llevado al papel y, por

consiguiente, para ser visualmente percibido”.*

Es por esto que el requisito de que el signo sea susceptible de una
representacion grafica es considerado como uno de los pilares sobre los que
se asienta el sistema de marcas registradas; garantizando asi, la operatividad

del sistema marcario.

Considero que este requisito es de trascendental importancia, pues desempefia
funciones muy importantes tanto en la fase inicial de la tramitacion de la
solicitud de la marca, como a lo largo de la vida de una marca registrada; ya
que permite ser examinada, publicada y consultada por el publico en general.

En caso de que una persona desee solicitar el registro de una marca, y ésta no
se halle representada graficamente, los titulares de marcas anteriores no
podrian proponer las oposiciones correspondientes; pues la Direccion de

Signos Distintivos debe encargarse de proporcionar la informacién pertinente

% Conclusiones formuladas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer ante el Tribunal Federal
aleman de Patentes, citado por Carlos Fernandez-Névoa , Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid,
Marcial Pons, 2004, pag. 45.
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acerca de la representacion grafica del signo que se desea registrar, para evitar

futuros inconvenientes.

Este requisito resulta Gtil también, cuando existe una colision entre marcas
registradas. En este caso, la oficina o el Tribunal competente deberan tener la
informacidn clara y precisa acerca de los signos en pugna. Dicha informacion
es proporcionada por las publicaciones oficiales, en las cuales los signos son
representados graficamente, en nuestro caso, en la Gaceta de Propiedad
Intelectual.

Qué mas ejemplo de la necesidad de este requisito esencial, que la que nos
brinda la Oficina Nacional competente; pues ahi se tramitan las solicitudes,
oposiciones, solicitudes de cancelacion, etc..., y para todo esto, necesita una
herramienta material (representacion grafica) que le brinde la informacion

necesaria de manera completa y fiable.

Para que la caracteristica de la representacion grafica cumpla su funcion, debe

cumplir ciertas condiciones:

1.- Dicha representacion debe ser completa, clara, precisa y facilmente
accesible; para la generalidad de los fabricantes y consumidores.

2.- Debe ser inteligible para los interesados en consultar el registro; pues la
consulta del registro debe permitir conocer la naturaleza y el alcance de los
signos inscritos como marcas.

3.- Debe ser duradera y objetiva, ya que un signo debe ser objeto de una
percepcion persistente y exacta que garantice la funcion de origen de dicha
marca. Ademas hay que tener presente que una marca puede ser renovada,

por lo que su representacion debe ser duradera y objetiva.

Me parece pertinente mencionar otro requisito que no se halla establecido en
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina; sin embargo, la
Decision 344 de la Comision de la Comunidad Andina si lo mencionaba
expresamente, me refiero al requisito de Perceptibilidad.
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Dicho requisito ha sido considerado por tratadistas, doctrinarios e inclusive
por el Tribunal Andino de Justicia, pues consideran que la percepcion
consiste en la forma mediante la cual un signo puede expresarse y
materializarse, de manera que pueda ser aprehendido por los consumidores a

través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada, es
necesario que lo abstracto pase a ser una impresion material identificable, a
fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la
inteligencia, llegue a penetrar en la mente de los consumidores del producto o
servicio que pretende amparar dicha marca; para que asi pueda ser

identificada con facilidad.

Hay que considerar que si se quisiera simbolizar los productos o los servicios
de una determinada procedencia, y si se tratara de rememorar una calidad, una
reputacion empresarial, lo mejor seria acudir a un sentido que, como el oido,

tiene unas cualidades evocadoras innegables e incluso persuasivas.

Lo més comun para el registro de una marca sonora, es cuando Ssu
representacion grafica se la realiza por medio de pentagramas, garantizando
que la marca auditiva tenga la posibilidad de ser reproducida de manera
idéntica, sin que pueda verse turbado el elemento diferenciador con otras
marcas y cumpliendo asi, con el requisito de representacién grafica que
sefiala el Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

Sin embargo, en la actualidad el sonido puede ser registrado mediante otros
medios; pues han sido introducidas nuevas técnicas de representacion, como
es el caso del espectograma. Es asi, que se ha llegado a registrar, por

ejemplo, el rugido del ledn de los filmes de la Metro Goldwyn Mayer.
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Al ser la marca sonora unicamente registrable, cuando sea posible de
representacion grafica, nada obsta que su registro se logre por medio de una
descripcion verbal, como el ladrido de un perro, el rugido de un ledn, el
aullido de un lobo, etc. En esos ejemplos, se podria exponer de manera
verbal su sonido; por lo que garantiza una certeza juridica, que permite

realizar un registro, por cuanto es inteligible por cualquier interesado.

Es asi, que hasta el grito de Tarzan se halla registrado mundialmente. Dicha
marca consiste en el sonido del grito del personaje de ficcion Tarzan, el
mismo que se logré mezclando la propia voz del actor con ladridos de perro,

risa de una hiena y la interpretacién del do de una soprano.
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Sin embargo, me planteo la siguiente interrogante: ¢El Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual se halla lo suficientemente equipado
tecnolégicamente para realizar registros de esta naturaleza? Para evitar
cualquier tipo de confusion marcaria, el IEPI debe poseer el equipo o las
herramientas suficientes que ayuden a determinar la duracion, la velocidad, la
resolucion y el ritmo especifico de las ondas sonoras, que representarian a la
marca sonora que se quiera registrar, evitando de ésta manera una disputa con

marcas registradas anteriormente.

Es importante anotar que independientemente de que el IEPI se encuentre o
no lo suficientemente equipado tecnolégicamente, una marca puede constituir
un signo que, aungque en si mismo no pueda ser percibido visualmente, pueda
ser representado graficamente, ya sea por medio de figuras, lineas o
caracteres y sobre todo debe ser clara, precisa, completa en si misma,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
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3.5 Importancia de la Marca Sonora

A priori todo lo que es percibido por los sentidos, puede constituir una
indicacion para el consumidor y puede por lo tanto, desempefiar la funcion de una
marca; por ejemplo: un sonido, un perfume, un sabor y, porque no, una impresion

tactil; pueden perfectamente simbolizar y caracterizar un producto o un servicio.

En defensa de este tipo de marcas, especialmente las sonoras, existen
argumentos sociales que nos hacen notar la importancia que tiene una clase de marca
como ésta. Por ejemplo, en el mercado de consumo de personas de deficiencias
visuales o0 no videntes, el sonido de una marca cualquiera, ayudaria a identificar el

producto o servicio que el consumidor necesite.

De esta manera, las marcas sonoras cumplen un papel social, pues permiten
identificar tanto productos como servicios en dicho mercado, por lo que
representarian un incremento econdémico para las empresas que adoptasen ese tipo de

politica comercial dentro del mercado.

Existen grandes grupos empresariales que se encuentran conectados con la
sociedad, pues se han dedicado a llevar sus productos o servicios, a este determinado

grupo de consumidores.

Es innegable la importancia de las marcas auditivas para designar emisiones
de radio o television, que incomparablemente desempefian mejor su funcion que
otros tipos de marcas, pues identifican y publicitan sus productos o servicios, mejor
que cualquier otra marca. Llegando asi a ese grupo de la sociedad, que sufre una

incapacidad fisica, como es la falta parcial o completa de la vista.

Desde el punto de vista estrictamente econémico, se vislumbra motivos que
financieramente justifican la adopcion de marcas constituidas por sonidos. Pues
debido a la funcion publicitaria de la marca; y recordando que la publicidad se
realiza mediante dos medios fundamentales como es la radio y la television; dicho

tipo de publicidad tendr& un impacto mayor que una imagen socialmente sugestiva.
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Ademas, la publicidad radiofonica es esencial en el medio en que vivimos, y
es una razén suficiente para consolidar a la marca sonora, pues permite individualizar

tanto los productos como los servicios.
3.6 El Sonido como Signo susceptible de constituir una marca

Cada signo es una herramienta de comunicacion y como tal puede ser
percibido por uno de los cinco sentidos; no obstante, no existe un verdadero
consenso internacional acerca de la posibilidad de proteger un sonido como marca.
En la mayoria de los paises, la proteccion de una marca solo se concede a signos con

capacidad distintiva y susceptible de ser representados graficamente.

Hasta la fecha han sido pocos los paises en los que se ha permitido este tipo
de proteccion. Los Estados Unidos de América abrieron el camino al permitir la
proteccion de una marca sonora en 1951; la misma que consistia en tres notas de la

Nacional Broadcasting Corporation (NBC).

/-
NBC

Desde entonces y especialmente en los uGltimos afios, se han presentado

muchas solicitudes debido a la creciente popularidad de los sitios web.

No es una practica comun el reconocimiento de la validez de las marcas

sonoras dentro de las legislaciones nacionales, especialmente en Latinoamérica. Sin
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embargo, ordenamientos juridicos europeos, como son el frances, aleman y el

portugués, incluyen de manera expresa la posibilidad de registrar una marca sonora.

El ordenamiento juridico portugués consagra expresamente la admisibilidad
de marcas constituidas por sonidos, pues en el Art. 222 numeral primero del Codigo
de Propiedad Industrial del afio 2003, traducido al castellano, establece lo siguiente:
“una marca puede estar constituida por un signo o un conjunto de signos susceptibles
de representacion gréfica, principalmente por palabras, incluido nombres de
personas, disefios, letras, nimeros, sonidos, la forma de un producto o su respectivo
emblema, los mismos que deben ser adecuados para distinguir los productos o

servicios de una empresa de otras empresas”.

Es increible pensar que en el viejo continente se realice el registro de marcas
sonoras desde hace ya mucho tiempo atrés. Por ejemplo en la legislacion Alemana,
se demuestra la facilidad préactica de registro de las marcas sonoras. Pues de 1995 a
1999 fueron solicitadas para su registro, cerca de 200 marcas sonoras, siendo el 90%
de éstas concedidas a registro, sin mayor dificultad.

Parece incomprensible que la mayor parte del ordenamiento mundial vigente,
referente al Derecho Marcario, no considere a las marcas sonoras como objeto de
registro. Pues no existe ningun elemento de juicio que nos diga que éste tipo de
marcas deban ser irregistrables. Mas todavia si tenemos el caso recurrente, donde un
consumidor normal de espaldas a su televisor, puede detectar el producto exacto que

se esta publicitando, con solo oir el sonido del mismo.

3.7 La Marca Sonora y su relacion con el Derecho de Autor y el Derecho de
Patentes

Es indudable la relacion existente entre el Derecho Marcario con los
Derechos de Autor y el de Patentes, pues los tres son parte de la Propiedad
Intelectual. Sin embargo, la Propiedad Intelectual se clasifica en: 1.- Propiedad
Industrial: dentro de la cual se encuentran las invenciones y las marcas; 2.- Derechos

de Autor y los Derechos Conexos; y 3.- Las Obtenciones Vegetales.
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En el Derecho de Marcas ha venido prevaleciendo la tendencia de definir el
bien inmaterial; es decir, la marca. En este punto existe una innegable diferencia
entre el Derecho de Marcas y el Derecho de Patentes; pues en la Ley de Propiedad
Intelectual Ecuatoriana, respecto a las patentes, no se define el bien inmaterial

protegido; es decir, la invencion.

Por lo expuesto anteriormente, al contar con una definicién de marca en la
Ley de Propiedad Intelectual presenta, sin duda alguna, ciertas ventajas, pues la ley
proporciona al intérprete un instrumento que le permite determinar los signos que
pueden constituir una marca, situacion que no es posible en el campo del Derecho de

Patentes.

Asimismo, existen ciertas diferencias entre el Derecho de Marcas y el
Derecho de Autor, pues en el primero, el objeto de la proteccién es la eficacia
distintiva de la marca; mientras que en el segundo, se protege la obra en su forma de
expresion. Ademas, en el Derecho Marcario, la proteccion nace con el registro,
mientras que en el Derecho de Autor, la obra se protege como un bien auténomo e
independiente, asi se prescinda del soporte material, el mismo que solo se requiere

para efectos de prueba.

Sin embargo, la Marca Sonora llega a relacionarse de cierto modo, tanto con
el Derecho de Patentes como con el Derecho de Autor, pues si se llegase a crear
alguna nota musical, constituiria una aportacién creadora, que seria objeto de
proteccion. Ademés dicha produccion musical, un sonido, un ruido, etcétera; debe
tener elementos de originalidad, los mismos que se requieren en los Derechos de

Patentes y Autor, para su correspondiente proteccion.

Considero que existe una conexion mas estrecha entre una Marca Sonora y el
Derecho de Autor, que entre la primera y el Derecho de Patentes, pues al ser la
propiedad intelectual una propiedad que se tiene sobre bienes intangibles; podria
decirse que la propiedad que pudiera tener una persona natural o juridica sobre una
marca sonora, le permite ser el Unico que puede utilizarla. Asimismo, el propietario
de la creacion de una cancion (sonido), es el Unico que puede autorizar que esa

cancion sea utilizada.
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En cambio, con el Derecho de Patentes sucede algo diferente, pues la Ley de
Propiedad Intelectual considera que se otorgard patente a toda invencion, sea de
productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologia. Ademas manifiesta
que debe ser nueva, poseer nivel inventivo y susceptible de aplicacién industrial. Lo
cual no sucede con la marca sonora, pues la misma debe ser distintiva y susceptible
de ser representada graficamente; y como se lo ha venido mencionando a lo largo de
la presente obra, dichos requisitos son indispensables para poder registrar una marca

de ésta naturaleza.
3.8 Caso Shield Mark BV contra Joost Kist

He considerado conveniente mencionar este sonado caso ocurrido en Europa
alrededor del afio de 1995 y del cual nacen las primeras conclusiones emitidas con
referencia a las marcas sonoras, que ayudaran a la comprension del tema y sobre todo

a entender que si existe la posibilidad de registro de una marca de esta naturaleza.

La compafiia Shield Mark BV era titular de catorce marcas registradas en la
Oficina del Beneleux; de las cuales once de ellas tenian como motivo los primeros
compases del estudio para piano Para Elisa de L. VVan Beethoven; en cuatro de estas
marcas la descripcion representaba un pentagrama con las nueve primeras notas de la
mencionada pieza musical; y las tres restantes estaban constituidas por el sonido del
canto de un gallo, de las cuales una de estas marcas se describia como una marca

sonora constituida por una onomatopeya que representaba el canto de ese animal.

La compafiia Shield Mark BV, lanz6 en octubre del afio de 1992 una campafia
publicitaria, en la cual uno de sus elementos consistia en las primeras notas de Para
Elisa, por lo cual desarrollé un programa informatico que al ser activado, emitia el

canto de un gallo.
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Para enero de 1995, el sefior Joost Kist puso en marcha una campafia
publicitaria, la misma que consistia en los mismos signos sonoros que la compafia
Shield Mark BV; por lo que esta ultima demand6 al Sr. Kist. Ante esto, el Tribunal
de Apelacion de la Haya estimé que las pretensiones de la demandante estaban
fundadas unicamente en el Derecho de la Competencia Desleal, pero desestimo las
pretensiones basadas en el Derecho de Marcas, pues no consideraba al sonido como

un signo susceptible de constituir una marca.

Ante dicha resolucion, la demandante entabld el recurso de casacion ante el
Tribunal Supremo de Holanda, el cual plante6 ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidades Europeas diversas cuestiones prejudiciales concernientes a la
interpretacion del Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE™. Dichas cuestiones planteadas

fueron las siguientes:

1.- ¢Debe interpretarse el Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de

gue se opone a que se consideren marcas los sonidos o los ruidos?

2.- En caso de respuesta negativa a la cuestion anterior, ;cuales son los
requisitos establecidos para la representacion grafica de los signos sonoros? En
relacion a esta segunda interrogante, el Tribunal Holandés se pregunta si un signo
sonoro puede ser representado graficamente a través de los siguientes medios:

- una notacion musical;

- una descripcion literal en forma de onomatopeya;

- una descripcion literal de otra forma;

- una representacion gréfica, como un disco con voz o un monograma;
- un soporte de sonido anexo a la solicitud de registro;

- un registro digital que se pueda escuchar a través del Internet;

- una combinacion de estas posibilidades;

- otro medio, y en caso afirmativo, ;cuél?

% La marca es definida por el Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE en los siguientes términos: “Podréan
constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica, especialmente
las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacién, a condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir los
productos o servicios de una empresa de los de otras”.
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A partir de estas interrogantes, el experto Abogado General Ruiz-Jarabo

Colomer, realizé una division de sus conclusiones en dos apartados:

a) Los Sonidos como Marcas: En este punto se establece que el Art. 2 de la
Directiva 89/104/CEE no prohibe que los signos que no sean susceptibles de
ser percibidos visualmente, pueden constituir una marca. Ademas, la
capacidad identificadora de los sonidos, y en particular de la musica, deriva

de su intensidad evocadora que los convierte en un lenguaje especifico.

Si la Directiva no ha excluido al sonido como marca, ningun Estado miembro
tiene la potestad de impedir el registro como marca, siempre y cuando
satisfaga los requisitos exigibles: capacidad distintiva y susceptibilidad de
representacion gréfica.

Ademas el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, propone al Tribunal de
Justicia, dando contestacion a la primera pregunta formulada por el Tribunal
Supremo de Holanda, que se declare que el Art. 2 de la Directiva
89/104/CEE, no sélo no se opone a que los signos sonoros sean marcas, Sino
que impide a los ordenamientos juridicos nacionales excluirlos de esa

condicion.

b) La Representacion Grafica de los Signos Sonoros: En este punto, el
Abogado Ruiz-Jarabo Colomer realiza una subdivision: 1.- Sonidos que
pueden ser representados mediante notas musicales y; 2.- Los restantes
sonidos.

1.- Sonidos que pueden ser representados mediante notas musicales:
Considera que para recoger la notacion musical, es necesario un pentagrama.
Es decir, que mediante instrumentos de interpretacion, de ejecucion o de
reproduccion objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripcion registral
podran tener un cabal conocimiento del signo distintivo que el titular
monopoliza. Ademas, esta forma de representar los sonidos cumple con los
requisitos sefialados en paginas anteriores; esto es, debe ser clara, precisa,

completa, duradera, objetiva y sobre todo facilmente accesible. Aunque hay
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que tener presente que un pentagrama no puede ser inteligible por todos, por

lo tanto, no existe motivo alguno para exigir que su percepcion sea inmediata.

2.- Los restantes sonidos: ElI Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer
considera que cualquier descripcion de un sonido adolece de vaguedad y
carece de claridad y de precisién. Ademas cree que el problema se complica
aun mas, si la descripcion del sonido se hallare constituida por una
onomatopeya. Pues si la descripcion del sonido se realiza mediante el
lenguaje escrito, asi como la de un olor y en general por signos no figurativos,
se encuentra cargada de subjetividad y de relatividad, que en general son lo
contrario a la precision y a la claridad; elementos éstos Gltimos, que son
condicion general para constituir una marca. Por ultimo, este importante
Abogado sostiene que no cree que existan otras formas de describir un signo
sonoro 0 una sucesion de sonidos con palabras, a excepcion de una
composicion musical, en la cual se haga referencia a su titulo, autor o a

cualquier otro elemento que permita su identificacion®’.

Sin lugar a duda, las conclusiones expuestas por este gran conocedor del
Derecho Marcario, permiten aseverar la posibilidad de registro de una marca sonora.
Si bien nuestra Ley de Propiedad Intelectual no hace mencion al registro de este tipo
de marcas, tampoco menciona su impedimento. Ademas, la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina sobre el Régimen Comun de la Propiedad
Intelectual, expresamente sefiala la posibilidad de que un sonido pueda constituir una

marca.

En cuanto a la descripcion de los sonidos mediante el lenguaje escrito,
considero que si existe cierta subjetividad y relatividad en la misma, pues sobretodo
dicha descripcién varia entre personas y mucho mas entre los distintos idiomas; ya
que por ejemplo, el sonido del ladrido de un perro podria ser escrito diferente entre
personas que hablan un mismo idioma, no se diga entre personas que hablen idiomas

distintos.

%7 Conclusiones emitidas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, en el caso Shield Mark BV
contra Joost Kist , citado por Carlos Fernandez-Névoa , Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid,
Marcial Pons, 2004, pags. 169-172.
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A pesar de lo anotado, hay que considerar que en paises del viejo continente
asi como en Estados Unidos, se ha procedido a registrar como marcas, este tipo de
sonidos, por lo que considero que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
asi como las Oficinas Nacionales de los paises miembros de la Comunidad Andina,
deben continuar registrando sonidos de esta naturaleza, para asi ir adquiriendo mayor

doctrina y resoluciones al respecto.
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CAPITULO IV

REGISTRO DE LA MARCA SONORA
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4.1 Anélisis del Principio Registral en lo que a Derecho Marcario se refiere

Como ya se ha dicho en péaginas anteriores, el nacimiento del derecho
exclusivo sobre una marca puede asentarse, principalmente, sobre dos principios
fundamentales:

- Principio de Prioridad en el Uso.

- Principio de Inscripcion Registral.

Sin embargo, las distintas legislaciones mundiales han dado una favorable
acogida a este segundo principio, pues la politica de marcas ha venido exigiendo un
alto grado de seguridad juridica, que se logra unicamente cuando el nacimiento del
derecho de una marca se conecta con la inscripcion del signo en el respectivo
registro. Es decir, este principio le atribuye el derecho a quien obtiene el registro; por
lo tanto, el titular de una marca registrada es quien puede solicitar la realizacion de

cualquier medida Administrativa o Judicial, para su defensa.

Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisicion del derecho
exclusivo sobre una marca. En nuestro caso, el registro de un signo marcario se lo
debe realizar en la Oficina Nacional Competente, la cual le otorga al solicitante un
derecho sobre un signo determinado que se lo quiere utilizar como marca, ya sea para

distinguir productos o servicios en el mercado.

Es asi que el Art. 154 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina establece que: “El derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquirird por
el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”. Dicha
Oficina Nacional Competente corresponde a la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, en nuestro pais; pues asi lo dispone el Art. 216 de la Ley de Propiedad

Intelectual.

El registro de la marca sonora es el que le da vida a ésta ultima, pues le
confiere a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, brindandole la
seguridad juridica necesaria dentro del mercado. Por esto se recomienda a cualquier
persona, ya sea natural o juridica, que desee ocupar un determinado signo marcario

para comercializar determinados productos o brindar ciertos servicios, solicitar una
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busqueda en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a fin de indagar y
descubrir si existe 0 no una marca sonora idéntica o similar a la que desee registrar,
con la finalidad de evitar las oposiciones que pudieran plantear los titulares de otros
signos marcarios, ya registrados o en tramite de registro.

No se puede dejar sin mencionar a un ultimo principio o sistema de registro,
el denominado Sistema Mixto; el cual consiste en la combinacién del principio de
prioridad en el uso y notoriedad del signo con el principio de inscripcion registral.

Dicho sistema se encuentra plasmado en legislaciones como la alemana y la italiana.

Por altimo, hay que hacer hincapié en un principio registral, que se aplica también al
Derecho Marcario; el cual consiste en que toda solicitud de registro de marca
presentada, en este caso en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, da lugar al
nacimiento del derecho de prioridad de la marca, en el dia, hora y minuto en que ha
sido presentada. Por ejemplo, en el sistema mixto puede suceder que si entre una
marca notoria usada anteriormente y una marca posteriormente registrada existiera
un conflicto, la anterior marca notoria no registrada, prevalecera sobre la marca

registrada posteriormente.

4.2 Derechos que confiere el Registro

El derecho al uso exclusivo de una marca sonora, se adquiere mediante el
registro de la misma, ante la respectiva oficina nacional competente, esto es, ante la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Industrial. De lo dicho se puede colegir que la marca legalmente registrada, surte
plenos efectos juridicos, y concede al titular de la misma, ciertos derechos y
prerrogativas, entre ellas el uso exclusivo de la misma en el mercado. Es importante
anotar que la marca debe ser utilizada tal cual fue registrada, admitiéndose
modificaciones o alteraciones secundarias, como la utilizacion de un tipo de letra o
color deferente. En el caso de la marca sonora, considero que resulta muy dificil
realizar alguna alteracion a la solicitud, pues al cambiar alguna nota musical o algun

sonido, dejaria de ser la marca que se desea registrar.
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De lo dicho en el parrafo anterior se puede deducir que la regla consiste;

primero, en la obtencién del registro de una marca sonora ante la Oficina Nacional

Competente y luego el derecho al uso de misma. Es decir, el uso previo al registro no

concede derecho alguno, salvo ciertas excepciones como:

1.

El Derecho exclusivo sobre un nombre comercial, el cual se adquiere por su
primer uso.

Las marcas notorias y las de alto renombre, las cuales gozan de ventajas
aungue no se encuentren registradas en el pais en el que se reclama la
proteccion.

La establecida por el Art. 141 de la Decision de la Comision de la Comunidad
Andina, la cual establece lo siguiente: “Se podra invocar como fecha de
presentacion de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca
haya distinguido productos o servicios en un exposicion reconocida
oficialmente y realizada en cualquier pais, siempre que sea solicitada dentro
de los seis meses contados a partir del dia en que tales productos o servicios
se exhibieran pro primera vez con dicha marca. En este caso se podra tener
por presentada la solicitud desde la fecha de exhibicidn.” Que es por tanto, la

fecha del primer uso.

Tanto la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina como nuestra

Ley de Propiedad Intelectual, establecen que el registro de la marca sonora confiere a

su titular, el derecho de actuar e impedir que un tercero utilice la mentada marca sin

su consentimiento o realice, sin su consentimiento, cualquiera de los siguientes actos:

o

(0]

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con
relacion a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los
cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiere causar
confusion o producir a su titular un dafio econémico o comercial; u ocasionar

una dilucién de su fuerza distintiva.

Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la

marca u ofrecer servicios con la misma.
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Importar o exportar productos con la marca.

Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos.

Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales

materiales.

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o

riesgo de asociacion con el titular del registro.

Usar en el mercado un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera
causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razon
de la dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, 0 por razon de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular.

Usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para los fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la

marca, 0 un aprovechamiento injusto de su prestigio.
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0 Realizar cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad pueda

considerarse analogo o asimilable a los previstos.

El titular de la marca sonora podra impedir todos los actos enumerados
anteriormente, independientemente de que estos se realicen en redes de
comunicacion digital o a través de otros canales de comunicacién conocidos o por
conocer. Dichas normas positivas prevén situaciones aun desconocidas, para asi
guardar relacion con los adelantos tecnoldgicos de la sociedad, evitando convertirse

en una norma extemporénea.

Todo lo antes expuesto se encuentra contenido en los Arts. 217 y 155 de la

Ley de Propiedad Intelectual y de la Decision 486 respectivamente.

Asimismo, en los Arts. 218 y 219 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los
Arts. 157 y 158 de la Decision 486, encontramos ciertas prerrogativas que no le son
conferidas al titular de una marca sonora, aun si esta se encontraria registrada. Dichas

prerrogativas son las siguientes:

o Prohibir a un tercero anunciar la marca, ofrecer en venta o indicar la

disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados.

o Prohibir a un tercero use la marca para indicar la compatibilidad o adecuacion
de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la
marca registrada (siempre que el mentado uso sea de buena fe y se limite al
proposito informativo sin que se induzca al error al publico consumidor

respecto el origen empresarial de los productos respectivos).

o El derecho conferido por el registro de una marca tampoco confiere a su
titular la posibilidad de prohibir el ingreso al pais de productos marcados por
dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello que

hubieran sido vendidos o introducidos licitamente al mercado nacional.
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o Tampoco podra evitar se realicen actos de comercio respecto de productos
protegidos por el correspondiente registro y hayan sido llevados al mercado

de manera licita.

Para concluir es necesario hacer mencion a lo que dispone el Art. 157 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, que con muy buen criterio
establece lo siguiente:

“Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en
el mercado su propio nombre, domicilio, o seudénimo, un nombre geogréafico o
cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
lugar de origen o época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propdésitos de identificacion o de
informacidn y no sea capaz de inducir al pablico a confusion sobre la procedencia de

los productos o servicios”.

Una similar redaccién la encontramos en el Art. 218 de nuestra Ley de
Propiedad Intelectual, por lo que se puede deducir que una marca sonora registrada
en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Industrial, constituye un derecho exclusivo para su titular; por lo que éste
pude disponer de la misma, como si fuese cualquier otro bien. Sin embargo, como ya
se dijo en lineas anteriores, existen marcas sonoras que sin haber sido registradas,

gozan de determinada proteccion.

4.3 El Valor de una Marca no Registrada

Lo sefialado en parrafos anteriores, no significa que la marca sonora no
registrada, es decir la marca sonora usada, esté completamente desprotegida. Pues
existen casos que sin haber estado registradas en una oficina nacional competente, se
les ha sabido reconocer cierto valor a la marca sonora usada frente a una que es
registrada con posterioridad. Dichos casos son los de marcas sonoras notorias y las

de alto renombre.
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Nuestra Ley de Propiedad Intelectual define lo que debe entenderse por signo
notorio: “Se entendera que un signo es notoriamente conocido cuando fuese
identificado por el sector pertinente del publico consumidor en el pais o
internacionalmente” Asi mismo, nos brinda un concepto de signo de alto renombre:
“Se entendera que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el

plblico en general en el pais o internacionalmente”.*®

Los titulares de una marca sonora notoria o de alto renombre tienen, a més del
motivo, el derecho de oponerse al registro de una marca sonora solicitada con
posterioridad a la misma, pues aparte de evitar que se realicen ciertas actuaciones de
mala fe en su contra, permite defender su clientela formada mediante la utilizacién

de la marca.

Sin embargo, para que dichas marcas sonoras usadas, pero no registradas,
tengan valor; es necesario que las mismas hayan sido utilizadas sin mala fe, asi como
también que haya sido de una intensidad tal, que hayan generado una clientela; que
sin duda alguna, tanto los signos sonoros notorios como los de alto renombre, lo

tienen.

4.4 El Registro de una Marca Sonora

El sistema imperante en nuestra legislacion marcaria ecuatoriana es el
atributivo; es decir, que el derecho sobre un signo marcario se lo adquiere mediante
el correspondiente registro ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, pues
al hallarse registrada una marca sonora, su titular adquiere derechos y prerrogativas

sobre la misma.

Para el registro de marcas sonoras, se sigue el mismo tramite que para
cualquier otra marca. El signo solicitado debe cumplir con los requisitos principales
y necesarios para que sea considerado como marca, es decir que sea distintivo y

susceptible de representacion grafica.

% ey de Propiedad Intelectual del Ecuador, Art. 196 literales d y e respectivamente.
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Sin embargo, como se ha dicho a lo largo del presente trabajo, existe cierta
dificultad en cuanto a la representacion grafica de dichas marcas. Mi criterio es de
que en relacion a las notas musicales no hay mayor dificultad, pues las mismas
pueden ser representadas mediante un pentagrama, lo cual es una representacion muy
objetiva y sobre todo comprensible. En cambio, con relacion a los ruidos,
onomatopeyas, etcétera; la situacion se llega a complicar, pues no llegan a ser
objetivas en su totalidad y sobre todo no pueden llegar a ser comprendidas o

interpretadas por todos.

A pesar de lo dicho en lineas anteriores, considero que el registro de una
marca sonora es importante, pues ayuda a diferenciar los productos en el mercado.
Ademas, es la Gnica manera que tiene el empresario de crear una imagen y un estilo
para sus productos; constituyendo asi, un factor fundamental para conseguir una
posicion en el mercado. Ademas, el registro es la Gnica manera de proteger la marca
creada frente a las posibles copias de los demas empresarios que quieran
aprovecharse del prestigio de ésta. Gracias al registro, el titular se convierte en el
duefio de la marca y es el unico autorizado para utilizarla por los siguientes diez

afos, renovables indefinidamente.

4.5 Efectos del Registro

No existe nacimiento de derecho alguno sobre una marca sonora, sin el
registro pertinente, salvo excepciones relativas a las marcas sonoras notorias y a las
de alto renombre, por lo que, el principal efecto que produce el registro, es dar al
titular de la misma el derecho al uso exclusivo sobre la denominacién marcaria; es

decir, es una condicién obligatoria para la proteccion de éste.

En otras palabras, el registro de la marca sonora le confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el trafico econémico, pues éste puede usarla, cederla
o licenciarla; ya que gracias al registro respectivo, se le otorga vida juridica al signo

marcario.

A partir del registro de una marca sonora en la oficina nacional competente,

el titular de la marca registrada podra prohibir que terceros, realicen cualquier uso de
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un signo idéntico o confundible en el mercado; pues posee ciertas herramientas que
le garantizan que su marca no tenga otros signos idénticos o similares en el trafico

econodmico.

4.6 Requisitos para el Registro de una Marca Sonora

Segun Otamendi, existen dos tipos de requisitos que se debe tomar en cuenta

para la solicitud de registro de la marca. Estos son:

1.- Requisitos de Fondo que hacen al Signo: dichos requisitos son cuatro a

saber:

a) Novedad: Este requisito guarda relacién con el poder distintivo del signo
marcario. El Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, brinda un concepto
de lo que debe entenderse por marca en los siguientes términos: “se entendera
por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el
mercado...”. Es decir, el caracter distintivo de un signo es la capacidad
exclusiva que tiene para identificar un producto de otro o un servicio de otro
en el mercado. Aunque hay que tener presente que “cuanto mayor sea la
relacion entre la marca y lo que distingue, menor sera su poder distintivo”>.

La marca sonora debe ser distintiva en si misma, es decir novedosa,
excluyendo los signos simples y sobre todo, no debe parecerse a otras marcas
sonoras ya existentes, registradas o no. Con lo dicho anteriormente, es mas
novedoso un signo cuando guarda menor relacion con lo que va a distinguir,
para lo que se recomienda utilizar palabras de fantasia o aquellas con un
contenido conceptual, en fin, palabras del uso comun; pues son las mas
distintivas. En caso de las marcas sonoras, se recomienda emplear sonidos

gue no hayan sido escuchados anteriormente, es decir, que sean originales.

b) Especialidad — Disponibilidad: El signo debe que ser inconfundible con

marcas registradas o solicitadas para el registro con anterioridad; es decir, la

% OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 109.
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marca sonora debe ser especial, de naturaleza inconfundible con respecto a
otras marcas y por lo tanto, reconocible facilmente.

Ademas debe estar disponible, es decir, que no haya sido escogida por otro.

c¢) Originalidad: De los dos requisitos nombrados anteriormente, se puede
colegir que el signo debe poseer un grado de originalidad para poder acceder

al registro.

d) Licitud: La persona ya sea natural o juridica que intente registrar un signo
marcario, debe percatarse de que dicho signo no esté prohibido por ley. Es
decir, dicho signo auditivo no debe ser inmoral, engafioso y sobre todo, no
debe estar incurso en una prohibicidn absoluta de registro.

2.- Requisitos que hacen al Solicitante: estos requisitos son dos:

a) Quién puede solicitar el registro: Toda persona capaz ante la ley puede

solicitar el registro de una marca sonora. Como es sabido, la principal
finalidad de una marca es distinguir un producto de otro o un servicio de otro,
los mismos que deberan ser comercializados, y quien asi lo haga, estard
realizando actos de comercio. Sin embargo, no es necesario ser un
comerciante para poder solicitar el registro de una marca auditiva, lo Unico
que se necesita es tener la capacidad legal para solicitar el registro de un
signo marcario. Un menor de edad, no podria solicitar un registro, pero podria

llegar a ser titular del mismo si ha heredado el mismo.

b) Interés: La persona que desee ser titular de una marca auditiva debe tener
un interés legitimo. Dicho interés consiste en que aquél que desee registrar un
signo marcario, debe tener la intencion de usarlo o para los fines defensivos

respectivos.
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4.7 Duracién del Registro

El registro de una marca sonora no es vitalicio; es decir, no dura toda la vida.
La Ley de Propiedad Intelectual dispone que el registro de una marca tiene una
duracion de 10 afios contados a partir de la fecha de su concesion, siendo renovable

indefinidamente por periodos sucesivos de 10 afios.

Dicha renovacion debera solicitarse ante al Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, dentro de los 6 meses anteriores a la expiracion del registro; sin embargo
la ley le otorga al titular de la marca un periodo de gracia de 6 meses, contados a
partir de la fecha del vencimiento del registro, para solicitar la renovacion respectiva.

Durante esos 6 meses de gracia, el registro de la marca mantendréd su plena vigencia.

Para la renovacion bastara la presentacion de la respectiva solicitud, y se
otorgara sin que medie mas tramite, en los mismos términos del registro original.
Hay que tener presente que, en caso de no llegarse a renovar una marca auditiva en
los plazos establecidos en los parrafos anteriores, el registro marcario caducara de

pleno derecho si el titular no solicita la renovacion en el tiempo antes sefialado.

4.8 Tramite para el Registro de una Marca Sonora

Como se ha venido mencionado en el presente capitulo, el sistema que impera
en nuestra legislacion marcaria, es el sistema atributivo. EI mismo que consiste en
qgue la marca esta protegida Unicamente cuando ha sido debidamente registrada,
otorgandole ciertos derechos a quien ha obtenido el registro de la misma. Sin
embargo, me parece pertinente hacer hincapié sobre un tema de trascendental
importancia: los inconvenientes que pueden surgir por la prioridad en el registro de

una marca.

4.8.1 Prioridad en el Registro de Marca

Hay que tener claro que la solicitud para el registro de un signo marcario es
una mera expectativa, pues la sola presentacion de la solicitud, no supone que se

obtiene el registro de una marca. También constituye un derecho de prelacion; pues
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quien solicita primero el registro de una marca, tiene mejor derecho al mencionado

registro que quien lo hace después.

Este principio de prioridad registral, se encuentra formulado en nuestra Ley
de Propiedad Intelectual, que en su Art. 200 dispone lo siguiente:
“La primera solicitud de registro de marca validamente presentada en un pais
miembro de la Organizacion Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, de otro tratado o
convenio que sea parte del Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los
mismos efectos que el previsto en el Convenio de Paris o en otro pais que conceda un
trato reciproco a las solicitudes provenientes de los paises miembros de la
Comunidad Andina, conferira al solicitante o a su causahabiente el derecho de
prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha en esta solicitud,
para solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no
podra referirse a productos o servicios distintos o adicionales contemplados en la
primera solicitud.
Igual derecho de prioridad existira por la utilizacién de una marca en una exposicion
reconocida oficialmente, realizada en el pais. El plazo de seis meses se contara desde
la fecha en que los productos o servicios con la marca respectiva se hubieren
exhibido por primera vez, lo cual se acreditara con una certificacion expedida por la

autoridad competente de la exposicion”.

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en su Art. 58
inciso final, establece lo siguiente: “Para efectos del cémputo de los plazos de
prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho

plazo comenzara a correr desde la fecha de presentacion de la primera solicitud”.

Ademas, el Convenio de Paris en su Art. 4 sostiene que: “quien solicita una
marca en un pais miembro goza de prioridad para hacerlo en otro pais miembro, si lo

hace dentro de los seis meses posteriores a ese deposito”.

Sin embargo, la presentacion de la solicitud para el registro de un signo
marcario, no siempre otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, pues

pueden existir situaciones en que una solicitud deba ceder ante marcas que han sido
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utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Pues como manifiesta el maestro
Otamendi “puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por
ignorancia o por cierta negligencia, no se haya solicitado su registro. Estas
situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaria desconocer una realidad

econdmica y quizés permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena”*.

Como corolario de lo expuesto anteriormente, se puede decir que el derecho
de prioridad es absoluto, Unicamente cuando dicho derecho se encuentre en relacién
con otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones.

4.8.2 Requisitos que debe acompaiiar una Solicitud de Registro de Marca

Como se ha venido diciendo a lo largo del presente capitulo, la solicitud de
registro de una marca sonora debera ser presentada ante la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial, en un formulario preparado para dicho tramite por la antedicha

Direccion, debiendo contener:

= |dentificacién del solicitante, con la determinacion de su domicilio y
nacionalidad;

= Identificacion del representante o apoderado, con la determinacién de
su domicilio y la casilla judicial para efecto de las notificaciones;

= Descripcion claray completa de la marca que se pretende registrar;

= Indicacion precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita,
en funcién de su forma de percepcion;

= Especificacion individualizada de los productos o servicios amparados
por la marca y la determinacion de la clase internacional
correspondiente;

= Indicacion de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.

Es imperioso aclarar que la solicitud comprenderd una sola clase
internacional de productos o servicios, segun la Clasificacion Internacional de Niza.

Haciendo un paréntesis en el presente capitulo, me parece oportuno sefialar que el

“0 (OTAMENDI J., Derecho de Marcas, 2003, pag. 123).
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Arreglo de Niza fue concertado en el afio de 1957 y consiste en una clasificacion de
productos y servicios para el registro de las marcas de fabrica o de comercio y las
marcas de servicios. Su origen se basa en un Tratado Multilateral administrado por la
OMPI denominado el “Arreglo de Niza” relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, arreglo abierto para los Estados

que forman parte del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

A la respectiva solicitud de registro, deberemos acompafiar lo siguiente:

e EI Comprobante de pago de la correspondiente tasa;

e Cuando se trate de reivindicar prioridad, presentaremos la copia de la
primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior;

e La reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denotativa
con grafia, forma o color, 0o de una marca figurativa, mixta o
tridimensional con o sin color;

e En caso de una marca sonora, el respectivo pentagrama, CD, casete,
etcétera.

e De ser del caso, el documento que acredite la representacion del
solicitante.

e EI Art. 138 de la Decision 486 establece un requisito adicional, en
tratindose de solicitantes que deseen beneficiarse del derecho
consagrado en el Art. 6quinquies del Convenio de Paris; el mismo
deberd presentar el certificado de registro en el pais de origen
expedido por la Autoridad que lo otorgo; el articulo en cuestion, hace
referencia a que toda marca de fabrica o de comercio registrada en el
pais de origen, sera admitida para su depoésito y protegida tal cual es
en los demés paises partes del Convenio de Paris; salvo todas las

condiciones constantes en el articulo antes mencionado.

Luego de presentados los documentos respectivos, incluido obligatoriamente
el comprobante de pago de la tasa correspondiente; la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial certificara la fecha y hora de presentacion de la respectiva

solicitud, asignandole un nimero de orden que debera ser sucesivo y continuo.
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El solicitante de un registro de una marca puede modificar su solicitud inicial
en cualquier estado del tramite, antes de su publicacién, Unicamente con relacion a
aspectos secundarios; es decir, no podra realizar modificaciones sustanciales al signo
en cuestion. Ademéas podra también restringir la proteccion de los productos o
servicios sefialados de manera inicial en la solicitud, asimismo antes de la
publicacion respectiva, siempre y cuando dicha reduccion se haga dentro de la misma
clase internacional. Sin embargo, en cuanto a las marcas sonoras, considero que no
podria modificarse la solicitud de registro de la misma, pues alteraria por completo la

naturaleza de la misma.

Es importante mencionar que la Direccién Nacional de Propiedad Industrial
puede, en cualquier momento del tramite de registro, requerir al peticionario que
realice modificaciones a su solicitud. Sin embargo, en ninglin caso se aceptara
modificaciones a la solicitud, con la finalidad de cambiar la naturaleza del signo

presentado.

4.9 Primera Etapa de la Tramitacion de la Solicitud de Registro de Marca ante

la Oficina de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial

Antes de la presentacion de la solicitud, es necesario realizar una busqueda
previa de signos auditivos anteriores, la misma que es efectuada por la Direccion de
Documentacion y Estadistica, la cual se extiende a los registros o solicitudes de
marcas y hasta de nombres comerciales que pueden llegar a colisionar con la
solicitud de la marca en tramite, con la finalidad de evitar una posible oposicion.
Luego de esta aconsejable busqueda, comienza la primera etapa, la misma que se

divide en los siguientes tramos:

a) Presentacion formal de la solicitud: Una vez recibida la solicitud, la

Direccion Nacional de Propiedad Industrial dentro de un término de
quince dias subsiguientes a la presentacion, examinara si la solicitud
se ajusta a los aspectos formales exigidos por la normativa vigente. Si
la solicitud no cumpliere con dichos requisitos formales, la mentada

Direccion notificara al peticionario para que en un plazo de treinta
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b)

dias, siguientes a los de la notificacion, subsane las respectivas

irregularidades. De no hacerlo, la solicitud sera rechazada.

Publicacién de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual: Si

la solicitud llegase a cumplir con todos los requisitos previstos en la

Ley, o sus irregularidades fueron subsanadas se ordenard la

publicacion de la misma por una sola vez en la Gaceta de la Propiedad

Intelectual. La publicacién de la solicitud constituye una pieza

fundamental en el desarrollo del procedimiento; pues a partir de dicha

publicacion cualquier persona interesada, en el término de treinta dias,
pueden oponerse a la concesion de la marca solicitada. Por lo que la

finalidad de la publicacion de la solicitud de la marca, es estimular a

los titulares de los signos anteriores a que entablen oposiciones contra

la solicitud de la marca presentada para el registro.

A continuacidon me permito transcribir las menciones que debe

contener la correspondiente publicacién de la solicitud de la marca en

la Gaceta de Propiedad Intelectual, la misma que consiste en un
extracto de dicha solicitud; aclarando que dichas menciones no
constan ni en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, ni en la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina; sino que las he

tomado de la Ley de Marcas Espafiola. La misma que establece lo

siguiente: “la publicacién de la solicitud debera incluir:

- el nombre y la direccion del solicitante;

- el nombre y la direccion del representante, si lo hubiere;

- el nimero del expediente, fecha de presentacion y, en su caso,
prioridad reclamada;

- la reproduccion del signo solicitado como marca y, en su caso, una
declaracién en los términos de la prevista en el apartado 2 del
articulo 21;

- la lista de los productos o servicios, con indicacion de la clase del

Nomenclator internacional”.**

* ey de Marcas Espafiola, apartado 3 del Art. 18.
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4.10 Segunda Etapa de la Tramitacion de la Solicitud de Registro de Marca ante
la Oficina de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial

En esta etapa de la tramitacion de la solicitud de registro de marca sonora, se

fundamenta especialmente en el siguiente supuesto:

LA OPOSICION: Luego de los treinta dias habiles siguientes a la publicacion
de la solicitud referida en péarrafos anteriores, cualquier persona que tenga
legitimo interés, podrd presentar la oposicion, la misma que deberd ser
debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Ademas la Ley de
Propiedad Intelectual establece que quien presuma tener interés legitimo para
presentar la referida oposicion, puede solicitar una ampliacion de la misma,
en un término de treinta dias; teniendo en cuenta que las oposiciones que se
califiguen como temerarias, podran acarrear consigo las sanciones
pertinentes.

La Oposicién se debe presentar por escrito, detallando todos los argumentos
necesarios que demuestren que la marca opuesta no debe ser registrada.
Ademas el oponente debe tener legitimo interes, pues asi lo establece la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, como nuestra Ley de
Propiedad Intelectual.

Dicho interés puede ser entendido desde un punto de vista sumamente
amplio; pues la oposicion puede ser presentada por cualquier persona que se
sienta perjudicado en sus negocios, asi como puede tener la finalidad de evitar
la confusion en el publico consumidor; de ahi que la tutela del puablico
consumidor, sea uno de los objetivos fundamentales del derecho marcario.
Sin embargo, lo mas frecuente es que planteen oposiciones quienes sientan
que se veran perjudicados en sus derechos, en caso de que el signo llegase a
ser registrado.

El tratadista Jorge Otamendi, considera al interés legitimo como “una de las
distintas situaciones juridicas subjetivas, que no se encuadran en la nocion del
derecho subjetivo tipico y representa para el administrado garantia de

legalidad que importa una utilidad instrumental”?.

*2 OTAMENDI JORGE, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 134.
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Ademas el Art. 147 de la Decision 486, al tratar la oposicidn andina, dispone
en lo referente al interés legitimo, lo siguiente: “se entendera que también
tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los deméas Paises
miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o
similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico al error, como quien primero solicitd el registro de
esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor
deberd acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde
interponga la oposicién, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca
al momento de interponerla...”

Es imperioso mencionar que la Direccién Nacional de Propiedad Industrial no
tramitard oposiciones que se encuentren inmersas en cualquiera de los

siguientes casos:

1. Si fuese presentada extemporaneamente.

2. Que se fundamente de manera exclusiva en una solicitud cuya
fecha de presentacion o de prioridad validamente reivindicada sea
posterior a la peticion de registro de la marca a cuya solicitud se
oponga.

3. Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere
coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal
solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su ultimo
titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo

de gracia, para solicitar la renovacion del registro de la marca.

Al deducirse una oposicion, el tramite administrativo de registro de la marca
respectiva, queda virtualmente paralizado hasta que la Direccion de Gestion
de Oposiciones notifique con la misma al peticionario del registro que se
trate; para que, dentro de los treinta dias h&biles contados desde la
notificacion, haga valer sus alegatos. De esta manera, nuestra legislacion
marcaria otorga el derecho a la defensa, pues es un principio reconocido tanto
en la Constitucion Politica del Estado, como en el Derecho Procesal.

Es por ello que, vencidos los treinta dias siguientes a la notificacion, la

referida Direccion resolvera sobre las oposiciones presentadas y la concesion
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0 denegacidn de la marca presentada para su registro. La resolucion tomada,
cualquiera que sea ésta, debera ser debidamente motivada.

Es necesario recalcar que, en cualquier momento antes de que se dicte la
resolucidn, tanto el solicitante del registro como el oponente, pueden llegar a
un acuerdo transaccional, el mismo que serd obligatorio para la Direccion;
siempre y cuando dicho acuerdo no verse sobre una prohibicién de registro.
Es decir, aunque las partes llegasen a consentir en la coexistencia de signos
idénticos para proteger, ya sean los mismos productos o servicios, la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial podra objetarlo de oficio. Pues
como sabemos, la tutela del pablico consumidor constituye uno de los pilares

fundamentales del derecho marcario.

Una vez mas, me permito opinar que nuestro Reglamento a la Ley de
Propiedad Intelectual no es del todo completo. Pues en comparacion al
Reglamento de la Ley de Marcas espafiola, el cual en su Art. 17 establece con
todo detalle el contenido del escrito de oposicion. Dicha norma establece lo

siguiente: “el escrito de oposicion debera contener:

a) El nimero del expediente, fecha de publicacion y nombre del
solicitante de la marca contra la que se formula la oposicion.

b) Indicacion clara e inequivoca de los productos o servicios
enumerados en la solicitud de marca contra los que se presenta la
oposicion.

c) El nombre y direccién de la persona que entabla la oposicion.

d) En caso de que se actle por medio de representante, el nombre y
direccion de éste.

e) Si la motivacién se basa en alguno de los motivos previstos en el
Art. 5.1 de la Ley, (Dicho articulo hace referencia a las
prohibiciones absolutas para el registro de una marca) una
indicacion en tal sentido especificando la prohibicion absoluta en
que se funda en concreto la oposicion.

f) Cuando la prohibicion se base en una marca anterior, el nimero de
ésta, su fecha de presentacion y prioridad, y si la misma esta

solicitada o registrada.
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9)

h)

)

K)

1)

Si la oposicion se basa en una marca anterior notoriamente
conocida en el sentido del Art. 6.2.d) de la Ley, (Este literal hace
mencion a las marcas notoriamente conocidas en Espafia, en el
sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris) una indicacion en
tal sentido.

Si la oposicidn se basa en una marca anterior notoria o renombrada
en el sentido del Art. 8 de la Ley, (Dicho articulo se refiere a
marcas y nombres comerciales notorios y renombrados
registrados) una indicacion en tal sentido.

En caso de que la oposicion se base en uno de los derechos
anteriores contemplados en los Arts. 9 y 10 de la Ley, (Estos
articulos hacen mencion a otros derechos anteriores y a las marcas
de agentes o representantes, respectivamente) una indicacion en tal
sentido.

Cuando proceda una representacion o descripcion del derecho o
marca anteriores no registrados en la Oficina Espafola de Patentes
y Marcas.

Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido
registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea
notoriamente conocida en el sentido del Art. 6.2.d) de la Ley, 0
goce de notoriedad o renombre conforme a lo establecidos en el
Art. 8 de la Ley.

Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposicion.

m) La firma del interesado o de su representante.

n)

El justificante de paga de la tasa de oposicion”.

Asimismo, me parece importante una figura nueva implantada en el Derecho
de Marcas espafiol, la cual consiste en observaciones planteadas por terceros.
Dicha figura consiste en otorgar a la Administracion Publica y a ciertas
organizaciones y asociaciones, la facultad de intervenir —sin condicion de
parte- en el procedimiento de concesion de un signo marcario. Dichas
observaciones se fundamentan en un llamado de atencion que hacen éstas a la

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, acerca de la existencia de
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prohibiciones absolutas en las que incurre la marca solicitada, para que ésta se

encargue de impedir la concesion de dicha marca.

Me parece muy oportuno la creacion de esta figura, pues a pesar de que
nuestra Ley manifiesta que cualquier persona “que tenga interés legitimo”
podra proponer una oposicion, considero oportuno que la Administracion
Pablica, organizaciones o asociaciones, que no tengan nada que ver con la
solicitud de registro de una marca sonora, puedan hacer las observaciones
pertinentes a dicha solicitud, pues la misma pudiera estar contraviniendo la

Ley, la moral o el orden publico ecuatoriano.

4.11 Tercera y ultima Etapa de la Tramitacion de la Solicitud de Registro de

Marca ante la Oficina de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial

En caso de que no se llegare a presentar Oposicion alguna al registro de una
marca auditiva, o que la misma haya sido rechazada, la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial se encarga de realizar un examen de registrabilidad o de fondo,
el cual consiste en “un analisis pormenorizado de los campos en que las marcas
pueden producir confusion, como son: el visual, el auditivo, el ideoldgico o
conceptual y el fonético”*. Es decir, si un signo marcario llegase a crear la figura de
la confusion marcaria o incurriera en una 0 mas prohibiciones absolutas o relativas,
dicho signo serad considerado como irregistrable, pues no cumpliria con el requisito
indispensable de la distintividad, ademas de contravenir normas expresas,

respectivamente.

Dicho analisis se lo realiza empleando cuatro reglas formuladas, tanto por la

Doctrina como por la Jurisprudencia, las mismas que son:

1. La confusion resulta de la impresion en conjunto despertado por las marcas.
2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultaneamente.
3. Quien aprecie el parecido, debe colocarse en el lugar del comprador presunto

y tener en cuenta la naturaleza del producto.

* VASQUEZ SUSANA, “Las marcas no tradicionales”, Trabajo Monografico, IV Curso Intensivo
de Propiedad Industrial, Universidad de Buenos Aires, diciembre del 2004, pag. 13.
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4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre

las marcas.

Las cuatro reglas mencionadas en el parrafo anterior, hacen referencia a las
marcas tradicionales; sin embargo, en cuanto a las marcas sonoras, cabe hacer el

siguiente analisis:

En cuanto a la primera regla, a la que hace alusion que la confusion resulta de la
impresion en conjunto, se debe tener presente que una marca sonora no puede ser
analizada Unicamente con la lectura del pentagrama respectivo, sino que debe ser
escuchada, pues en el oscilograma o pentagrama respectivo, puede suceder que

existan notas similares, pero que combinadas suenen totalmente diferente.

Compartiendo el criterio de la Doctora Vasquez, considero que el examen
comparativo de dos o mas marcas sonoras, debe ser realizado por el funcionario
competente, auxiliado por un especialista musical que conozca los principios del

Derecho de Marcas.

La segunda regla, es aplicable plenamente al caso, pues “una marca sonora no
esta adherida a un bien o producto, sino que va a ser percibida por los consumidores
a través de un medio de comunicacion; por lo que el analista no podria comparar dos
marcas sonoras simultaneamente sino sucesivamente.”** En caso de las marcas
sonoras de servicios, el usuario de dicha marca puede llegar a percibirla
directamente; por ejemplo, cuando la persona acude a un establecimiento

determinado y escucha un sonido registrado.

En cuanto a la tercera regla, es obvio que el juzgador administrativo debe ponerse
siempre “en los zapatos” del consumidor, pues constituye uno de los pilares
fundamentales, el velar por los consumidores, del Derecho de Marcas.

Respecto a la Gltima regla, cabe mencionar, como se dijo ya en el anélisis de la

primera regla, que para determinar si existe o no similitud entre marcas sonoras, es

* (VASQUEZ SUSANA, “Las marcas no tradicionales”, diciembre del 2004, pag. 14).
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necesario primero, escucharlas, para que de esta manera se puedan encontrar las
semejanzas entre dichas marcas, sin olvidarnos de revisar el pentagrama u
oscilograma respectivo, que también facilitarian determinar el grado de similitud

existente.
Luego de realizado el examen de registrabilidad o de fondo, la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial tomara una resolucion, la misma que puede tener dos

desenlaces:

1) La concesién de la marca: La marca serda concedida cuando no se han

presentado oposiciones en el tiempo establecido en la ley para ello; o al haber
sido presentadas, las mismas han sido negadas; por lo que la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial emitird una resolucion concediendo el
respectivo registro y para el efecto se extenderd un titulo, el cual debera
contener los requisitos establecidos en el Art. 61 del Reglamento a la Ley de

Propiedad Intelectual, los cuales se detallan a continuacién:

NUmero de registro;
Fecha y numero de presentacién de la solicitud;

Indicacion de la marca;

®* & o o

Naturaleza o tipo de marca que se solicita, en funcién de su
forma de percepcion;

¢ Nombre del titular y su domicilio;

¢ ldentificacién del Solicitante, representante legal o apoderado,
segun el caso;

Fecha de otorgamiento;

Fecha de vencimiento;

Descripcion de la Marca y sus reservas;

Reproduccion gréafica o indicacion de la forma de percepcion;

® & & oo o

Indicacion de los productos o servicios que protege y clase
internacional a la que corresponden; vy,

¢ Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.
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El titulo sera emitido en hojas especiales que el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual tiene para el efecto. Adjunto dentro de los
correspondientes anexos de esta obra, distintas resoluciones emitidas por el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, concediendo el registro a

determinadas marcas sonoras y su respectivo titulo de registro.

2) La denegacion de la marca solicitada: Si la Direccion, luego de haber

realizado el respectivo examen de registrabilidad, estima que la marca
solicitada para el registro no cumple con ciertos parametros o es contraria a la
Ley, a la moral o al orden publico, o por cualquier otra circunstancia que la
misma considere improcedente para el registro, debera dictar una resolucion
explicando los motivos y los derechos causantes de la denegacion.

Sin embargo, cabe resaltar que tanto nuestra Ley de Propiedad Intelectual con
su respectivo Reglamento, como la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, no hacen mencion acerca de que sucederia, si la
denegacién de la marca tan sélo fuese con respecto a una parte de los
productos o servicios solicitados para el registro. Considero que la misma
deberd ser parcial; pues deberd limitarse Unicamente a los productos o
servicios pertinentes. Por lo tanto, al ser una denegacién parcial implicaria,
obviamente, una concesion parcial. Es decir, la marca sera registrada solo con
respecto a los productos o servicios no comprendidos en la resolucion
denegatoria. Asimismo, compartiendo el criterio del Art. 22.3 del Reglamento
de la Ley de Marcas Espafiola, considero que la denegacion de la marca
solicitada, debe ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual;
debiendo contener dicho anuncio los siguientes puntos:

= Ndmero del expediente;

= Nombre del solicitante;

= Fecha del acuerdo de denegacion;

= Fecha de publicacion de la solicitud y nimero y pagina de la
Gaceta de la Propiedad Intelectual, en la que aparecio
publicada la solicitud; vy,

= El ndmero de las clases para las que la marca hubiera sido

denegada.
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4.12 Procedimientos de Impugnacion en Via Administrativa

Luego de emitida la resolucién administrativa, ya sea ésta favorable para el
solicitante del registro marcario o por el contrario, si la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial resuelve a favor de quien presentd la oposicion; dicha
resolucion es susceptible de recursos y acciones, tanto en sede administrativa como
ante la justicia ordinaria. Teniendo siempre presente que “no se exigira como
requisito previo para iniciar cualquier accion judicial contra las entidades del sector

pUblico la proposicion del reclamo y agotamiento en la via administrativa™*.

En este punto, me permito hacer un paréntesis para explicar lo que nuestra Ley de
Propiedad Intelectual establece respecto a las acciones administrativas, civiles y
penales; en relacion con la proteccion y observancia de los derechos que posee el
titular de una marca registrada. Se sefiala lo siguiente: “la violacion de cualquiera de
los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dara lugar al
ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a

que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito...”*®

Asi mismo, en su Art. 294 establece que ‘“serdn competentes para el
conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, los Jueces
Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia los Tribunales Distritales
de Propiedad Intelectual. Los recursos de casacion que se dedujeren en ésta materia
seran conocidos por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte
Suprema de Justicia”. Sin embargo, la disposicion transitoria décima del mismo
cuerpo legal establece lo siguiente:

“La Corte Suprema de Justicia, conforme con el numeral 17 del articulo 12 de la Ley
Orgénica de la Funcion Judicial, organizaré los juzgados y tribunales distritales de
propiedad intelectual, los que asumiran toda competencia en materia conferida en la
presente ley. Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de
propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo

conoceran sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las

*® Art. 38 de la Ley de Modernizacion del Estado, Privatizaciones y Prestacion de Servicios Publicos
por Parte de la Iniciativa Privada.
* Ley de Propiedad Intelectual, Art. 288.
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disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepcion de las

diligencias cautelares, que seran conocidas por los jueces de lo civil”.

Como corolario de los articulos antes redactados, es imperioso hacer ciertas
observaciones. Actualmente, de acuerdo como esta redactada la ley ecuatoriana, las
acciones preventivas se deben tramitar ante los jueces de lo civil; y las acciones de
conocimiento ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Esto
se debe a que a que el Tribunal Constitucional Ecuatoriano, mediante el Decreto No.
161-2000-TP, publicado en el Registro Oficial 173 del 28 de noviembre del 2000,
declaré inconstitucional por el fondo, la primera parte de la disposicién transitoria
décima de la Ley de Propiedad Intelectual. En el mismo Decreto el antedicho
Tribunal resolvi6 lo siguiente: “el sistema de acciones y la organizacion de los jueces

en materia de propiedad intelectual se resume de la siguiente manera:

I.- ACCIONES CIVILES:
a) PROCESOS DE CONOCIMIENTO:
> Para obtener la reparacion de los dafios causados y la cesion de
actos violatorios;
» Para obtener la nulidad de determinados registros de propiedad
intelectual;
» Parareivindicar los derechos de titular de una patente;
» Para exigir derechos derivados de contratos relacionados con
la propiedad intelectual.
b) PROCESOS CAUTELARES:
» Medida cautelar provisional;
» Medida cautelar definitiva.
I1.- ACCIONES ADMINSITRATIVAS:
» Procedimientos de vigilancia y control;
» Procedimientos de sancion;
» Procedimientos de frontera;
» Procedimientos de impugnacion de actos administrativos.
I11.- ACCIONES CONTECIOSO-ADMINISTRATIVAS.
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IV.- ACCIONES PENALES.

JUECES:

a) Acciones Civiles:

>

lera Instancia: JUECES DISTRITALES DE PROPIEDAD
INELECTUAL, 0 transitoriamente, TRIBUNALES
DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (salvo para acciones cautelares, que son
conocidas por los Jueces de lo Civil, con apelacion a las Cortes
Superiores).

2da Instancia: TRIBUNALES DISTRITALES DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, o transitoriamente, NO HAY
SEGUNDA INSTANCIA.

Casacion: SALA DE PROPIEDAD INTLECTUAL DE LA
CORTE SUPREMA, o transitoriamente, SALA DE LO
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA.

b) Asuntos contencioso-administrativo:

>

>

Instancia unica: TRIBUNALES DISTRITALES DE LO
CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO.-

Casacion: SALA DE LO ADMINSITRATIVO DE LA
CORTE SUPREMA.

c) Asuntos Penales:

>

>
>
>

Respecto de

Sumario y etapa intermedia: JUECES DE LO PENAL.

2da Instancia: CORTES SUPERIORES.

Plenario (juicio): TRIBUNALES PENALES.

Casacion y revision: UNA SALA DE LO PENAL DE LA
CORTE SUPREMA”.

la declaracion de inconstitucionalidad, ciertos expertos en

Propiedad Intelectual se han pronunciado al respecto. EI Dr. Alejandro Ponce

Martinez sostiene lo siguiente: “Se produce, pues, una quiebra evidente del principio

de la unidad de la causa, que atenta contra la seguridad juridica, pues cada uno de los

jueces que conocen estos asuntos civiles, pueden, sobre la misma materia y el mismo

litigio dictar decisiones contradictorias. De igual modo, este sistema pugna con la
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necesaria descentralizacion de la administracion de justicia. Desafortunadamente el
Tribunal Constitucional no lo estimé asi y dejo subsistente un sistema parcelado de

administracion de justicia”.*’

Respecto de la decision tomada por el Tribunal Constitucional ecuatoriano,
me parece un gran desacierto haber declarado la inconstitucionalidad de dicha
disposicion legal, pues al ser la Propiedad Intelectual, una rama practicamente nueva
del Derecho; y sin despreciar la labor de los Jueces Civiles Ecuatorianos como de los
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, considero que los mismos
no se encuentran lo suficientemente instruidos acerca del procedimiento a llevarse en

las acciones preventivas como en las de conocimiento, respectivamente.

4.12.1 La Reposicion

El Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva en
su Art. 174, nos brinda el objeto y la naturaleza de este recurso, estableciendo lo
siguiente: “los actos administrativos que no ponen fin a la via administrativa
podran ser recurridos potestativamente, a eleccidén del recurrente, en reposicion
ante el mismo O6rgano de la administracion que los hubiera dictado o ser
impugnados directamente en apelacion ante los ministros de Estado o ante el

méaximo drgano de dicha administracion”.

La Reposicion puede ser interpuesta Gnicamente cuando actos administrativos
afecten derechos subjetivos directos del administrado. El plazo para la interposicion
este recurso es de quince dias, en caso de que el acto haya sido expreso, caso
contrario sera de dos meses. EI Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales, conocido comunmente como el Comité de Propiedad
Intelectual del IEPI, tiene un plazo de dos meses para resolver el presente recurso.
De la resolucion emitida por el 6rgano administrativo de primera instancia, no se
podra interponer nuevamente este recurso; sino el recurso de apelacion o el

contencioso administrativo, a eleccién del administrado.

*" PONCE ALEJANDRO, ““La proteccion de los inventos por patentes”, Intelectualis Dominus:
revista ecuatoriana de propiedad intelectual, No 1, Quito, ADEIEPI, 2003, pag. 27.
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4.12.2 La Apelacion

Asimismo, el Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion
Ejecutiva es muy claro al establecer en su Art. 176 que “las resoluciones y actos
administrativos, cuando no pongan fin a la via administrativa, podran ser recurridos
en apelacion ante los ministros de Estado o ante el maximo drgano de dicha
administracion. El recurso de apelacion podrd interponerse directamente sin
que medie reposicion o también podra interponerse contra la resolucion que
niegue la reposicion. De la negativa de la apelacion no cabe recurso ulterior alguno

en la via administrativa”.

Este recurso, al igual que el de Reposicion, se podra interponer Unicamente
cuando actos administrativos afecten derechos subjetivos directos del administrado.
El plazo para la interposicion de este recurso, es el de quince dias, contados a partir
del dia siguiente de la notificacion al administrado. EI Comité de Propiedad
Intelectual del IEPI tiene un plazo de hasta dos meses para dictar y notificar la
resolucion respectiva. Contra dicha resolucion no cabe ningun otro recurso en via
administrativa, inicamente el recurso extraordinario de revisién. Sin embargo, la Ley
de Propiedad Intelectual establece la posibilidad de que se presente un recurso de

reposicion a la resolucion que niega el recurso de apelacion.

4.12.3 La Nulidad del Registro: el Recurso de Revision

Al igual que cualquier otro acto juridico, la declaratoria de nulidad extingue
el derecho sobre la marca. Por lo que, el registro de una marca sonora puede estar

viciado por contener algun defecto de forma y/o fondo; los mismos que le invalidan.

La accién de nulidad se deduce mediante el correspondiente Recurso de
Revision; el mismo que se lo debera presentar y tramitar ante el Comité de Propiedad
Intelectual. Dicho recurso se concede en los efectos suspensivo y devolutivo en sede
administrativa. Es decir, que el Recurso de Revision procede en los casos previstos
taxativamente en la Ley de Propiedad Intelectual.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su Art. 227, sefiala los casos de

nulidad del registro de una marca. Sin embargo, la doctrina ha formulado una especie
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de clasificacion, la cual nos permite entender de una mejor manera las causales de

nulidad de un registro de marca. La doctrina reconoce tres supuestos de nulidad:

1. El genérico: para las marcas registradas en contravencion a la ley;

2. El especifico: consideradas como marcas especulativas;

3. El que tiene que ver con los actos de pirateria.

Cuando el registro de una marca se hubiere otorgado en base a
datos o documentos falsos que fueren esenciales para su

concesion;

Cuando el registro se hubiera otorgado en contravencion a los
Arts. 194 y 195 de la Ley de Propiedad Intelectual. EI primero
de estos articulos nos da una definiciébn de marca y a las
caracteristicas basicas que un signo ha de tener para constituir
marca. Por su parte el Art. 195 establece aquellos signos que
por imperativo legal no pueden constituir marca, en virtud de

ello.

Cuando el signo se hubiere obtenido en contravencion al Art.
196 del mismo cuerpo legal. Dicho articulo hace relacion a
aquellos signos que, por mas que gocen de poder distintivo, no
pueden registrarse como marca a favor del solicitante, pues de

hacerlo se estaria violando derechos de terceros;

Cuando el registro se hubiere obtenido con violacion al
procedimiento establecido o con cualquier otra violacion de la
Ley que sustancialmente haya influido en su otorgamiento.

Estos cuatro puntos sefialados, corresponden a los literales a), b), ¢) y e) del

Art. 227 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana respectivamente; los mismo

que pueden ser agrupados dentro del grupo de los genéricos; es decir, dentro de las

marcas registradas en contravencion a la ley.
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En relacion al segundo grupo, esto es, a las especificas; consideradas como
marcas especulativas, el mismo Art. 227 en su literal d) numeral primero establece,

ademas, como causa de nulidad cuando:

e La solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro
hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad

habitual el registro de marcas para su comercializacion.

En el ultimo grupo se encuentran las marcas que tienen que ver con los actos
de pirateria. EI Art. 227 en su literal d) numeral segundo del mencionado cuerpo

legal, considera como causa de nulidad el registro de un signo marcario cuando:

e Un representante, distribuidor, o usuario de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el

consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

Tanto en las marcas consideradas como especificas como las que tienen que
ver con actos de pirateria, a mas de ser causales de nulidad, nuestra ley, los considera

como registros de mala fe.

Sin embargo, como es sabido que la nulidad puede ser tanto absoluta como
relativa; he considerado conveniente resaltar la técnica juridica empleada en la Ley
de Marcas Espafiola; en donde con toda claridad delimita la legitimacion activa para
entablar la accion declarativa de la nulidad de una marca registrada; contraponiendo
el supuesto de la nulidad absoluta al de la nulidad relativa. Pues en su Art. 59 literal
a) sostiene que la accion basada en una causa de nulidad absoluta puede ser

ejercitada por:

o la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas;

o cualquier persona fisica o juridica que resulte afectada u
ostente un derecho subjetivo o un interés legitimo;

o por cualquier agrupacion constituida legalmente para la

representacion de los intereses de fabricantes, productores,
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prestadores de servicios, comerciantes o consumidores siempre
que la agrupacion resulte afectada u ostenten un derecho

subjetivo o un interés legitimo.

Como vemos, la legitimacion activa para entablar la accion declarativa de la
nulidad absoluta de una marca registrada, establecida en la Ley Espafiola, es
plenamente justificada, pues para que se declare una nulidad absoluta es necesario
que figuren razones de orden publico o de defensa del interés general en un sistema

de libre competencia.

Por el contrario, en el literal b) del Art. 59 del mismo cuerpo legal, se
delimita la legitimacion activa para entablar la accion declarativa de la nulidad

relativa de una marca registrada. En donde contrapone dos supuestos:

0 que la marca haya sido registrada infringiendo los derechos de
los titulares de signos distintivos anteriores o del titular de un
anterior derecho de autor o de propiedad industrial.

0 que la marca haya sido registrada infringiendo un derecho de

la personalidad.

En el primer supuesto sefialado, Unicamente se encuentran legitimados para
ejercitar la correspondiente accion de nulidad, los titulares de los derechos anteriores
afectados por el registro. En cambio, en el segundo supuesto, los legitimados para
gjercitar dicha accion son tanto las personas directamente afectadas, como sus

causahabientes.

Volviendo a nuestra legislacién, el Recurso de Revision prescribe en tres
afnos. Sin embargo, se puede presentar, luego de trascurridos esos tres afos, ante la
justicia ordinaria una demanda cuya pretensién sea la nulidad del registro marcario;
siempre y cuando no hayan transcurrido diez afios desde la fecha de la concesion del
registro, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revision y éste

hubiere sido negado.
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Ademas, el Art. 228 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, establece que
cuando el registro se hubiere otorgado en contravencion a los Art. 194 y 195 del
mismo cuerpo legal, la demanda podra plantearse en cualquier tiempo luego de
transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revision y
siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda

de nulidad puede ser presentada por cualquier persona.

La declaracién de nulidad de un registro debera ser notificada a la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.

Como corolario de lo dicho anteriormente, se puede decir que la declaracion
de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue valido, considerando que ni
el registro ni la solicitud que lo origin6 han tenido los derechos conferidos por una

marca registrada.

De lo dicho en parrafos anteriores, puedo decir que quien se sienta
perjudicado en sus derechos, por la concesidon de un registro marcario, o cualquier
persona que represente al publico consumidor y que crea que dicho registro
perjudicaria a este sector y al mercado en si; tiene la legitima posibilidad de presentar
la correspondiente accion de nulidad a través del recurso de revision; pues como lo
he venido manifestando a lo largo del presente trabajo, al constituir la proteccién de
los derechos de los consumidores, uno de los principales objetivos sobre el cual se
asienta el derecho marcario, se debe tener presente lo que sea mas favorable al

publico consumidor.

4.13 La Cancelacion del Registro

A través de la accion administrativa de la cancelacion, el Comité de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, podra declarar la

cancelacion del registro de una marca sonora.

De acuerdo a lo establecido por nuestra Ley de Propiedad Intelectual, existen
dos situaciones, en las que dadas las respectivas circunstancias, la marca puede ser

cancelada.
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La primera situacion la establece el inciso primero del Art. 220 de la Ley de
Propiedad Intelectual, que dice lo siguiente: “Se cancelara el registro de una marca a
solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no
se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos uno de los paises
miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro pais con el cual el Ecuador
mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres afios consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. La cancelacion de un
registro por falta de uso de la marca también podré solicitarse como defensa en un
procedimiento de infraccion, de oposicion o de nulidad interpuestos con base en la

marca no usada”.

El articulo precedente hace referencia a que un registro de una marca, puede
Ilegarse a cancelar, si la misma no ha sido usada. Es decir, el uso del signo marcario
es un requisito esencial para conservar el derecho sobre el mismo, evitando que la
marca sea cancelada. Como se podra colegir, el uso se convierte en un principio

fundamental en la vida misma del registro.

La normativa vigente, con la finalidad de evitar cualquier tipo de problema
con la interpretacion respecto al uso de la marca, la ha definido en su Art. 224 de la
siguiente manera: “Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades bajo las cuales se efectlla su comercializacion en el
mercado”. Ademas, en ese mismo articulo, considera que una marca se encuentra en

uso en las siguientes situaciones:

a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios
destinados exclusivamente a la exportacion;

b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente
autorizado, aunque dicha autorizacion o licencia no hubiese sido

debidamente inscrita; vy,
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C) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado
productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas

al titular del registro

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el uso debe darse con la
comercializacién misma del producto o con la prestacion del servicio respectivo. Sin
embargo, se debe considerar que la comercializacion debe ser entendida en un
sentido amplio, pues debe abarcar no s6lo actos de intercambio, sino también otras
formas posibles de disposicion del producto, como podrian ser mediante la

informatica o electrénica.

La Ley de Propiedad Intelectual, en su articulo 220, otorga un plazo de tres
afios de desuso; por lo que considero que el tiempo establecido en dicho articulo es
maés que suficiente para poder lanzar un producto al mercado. Es decir, que si bien la
marca pudo haber sido usada en su momento, pero dejo de usarse por tres afios
consecutivos, cumplido todo ese tiempo, se llegaria a configurar el supuesto previsto
en la norma antes mencionada. Sin embargo, se debe tener presente que el uso puede
darse dentro del Ecuador o en cualquier pais de la Comunidad Andina o en otro pais

con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre la materia.

De lo mencionado en péarrafos anteriores, acerca del uso que debe darse a la
marca es indispensable saber qué tanto se la debe usar. Sin embargo la ley no da las
pautas suficientes, peor aun definiciones, que permitan saber con exactitud, en que
supuestos se cumplirian con el requisito planteado por la Ley. Por lo que deberia irse
formando cierta doctrina, para de esta manera establecer cuéles deberian ser los actos

que merecerian ser calificados como uso de una marca registrada.

La Ley Espafiola de Marcas, establece o califica al uso de una marca con un
doble objetivo: un uso real y uno efectivo. Es decir, dicha ley al igual que la nuestra,
utiliza un concepto juridico indeterminado. Sin embargo, el maestro Fernandez-
No6voa manifiesta lo siguiente, referente al uso real y efectivo de una marca: “se ha
de traducir en la introduccion continuada y relativamente trascendente de los

productos en el mercado o su publicidad como preparacion seria y bastante del
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proceso de fabricacion o de una venta de articulo de la marca. Lo que excluye

utilizaciones meramente internas, econémicamente irrelevantes y ocasionales”*.

Es necesario recordar lo dicho en parrafos anteriores, en lo referente a que la
marca debe ser usada tal cual fue registrada; sin embargo, podra utilizarse de un
modo que difiera de la registrada solamente en detalles o elementos que no alteren su
caracter distintivo y original. Como lo he venido mencionando en este capitulo,
considero que una marca sonora debe, obligatoriamente, ser usada tal cual fue

registrada, pues caso contrario, cambiaria su naturaleza por completo.

La accion de cancelacién del signo marcario registrado por falta de uso, no procedera
cuando se la hubiere usado con respecto a alguno o algunos de los productos o
servicios protegidos por el respectivo registro marcario.

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana establece, como medios
probatorios sobre la utilizacion de la marca los siguientes, sin descartar todos
aquellos que se encuentran previstos en la legislacion procesal y que al caso fueren

aplicables:

& Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de
comercializacion con anterioridad a la iniciacion de la accion de
cancelacién por falta de uso de la marca;

& Los inventarios de mercaderias identificadas con la marca, cuya
existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que
demuestre regularidad en la produccion o en las ventas, con anterioridad a
la fecha de iniciacién de la accion de cancelacion por no uso de la marca;

& Cualquier otro medio de prueba idoneo que acredite la utilizacion de la

marca.

Al hablar de los medios probatorios, es importante resaltar 1o que nuestra Ley de

Propiedad Intelectual dice al respecto. La misma, en su Art. 220 manifiesta que la

“8 FERNANDEZ-NOVOA CARLOS, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Marcial Pons,
2004, pag. 580.
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carga de la prueba le corresponde al titular del registro; siendo totalmente contraria al

principio juridico que manifiesta que omus probandi incumbi actori.

Ademas, la misma Ley establece que no se cancelard la marca en cuestion, si se
probare que la falta de uso se debi6 a fuerza mayor, caso fortuito o a restricciones a
las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los

bienes y servicios protegidos por la marca.

Al inicio de este tema deciamos que una marca puede ser cancelada por dos
situaciones, ya he abordado una de ellas, la que hace referencia a la falta de uso. Sin
embargo, existe una segunda causal prevista en la ley para que proceda una accion de
cancelacién del registro respectivo. Dicha accion consiste en una peticion realizada
por el legitimo titular de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca
sonora gque hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre

al momento mismo de solicitarse el registro.

Sea en cualquiera de las dos situaciones, el desuso o la peticion realizada por el
legitimo titular, luego de presentada y recibida la solicitud de cancelacion, se le
debera notificar al titular de la marca registrada para que dentro del término de
treinta dias, contados a partir de la notificacion, haga valer sus alegatos y presente los
documentos necesarios, a fin de probar y defender su derecho de uso. Vencido dicho
plazo, se decidira sobre la cancelacion o no del registro de la marca, valiéndose para

el efecto de una resoluciéon debidamente motivada.

A més de las dos situaciones establecidas por nuestra Ley de Propiedad
Intelectual para la cancelacién de una marca auditiva, existe otra situacion que se
encuentra establecida en la Decision 486 y que hace referencia a la vulgarizacién
marcaria, pues en el articulo 169 de dicho cuerpo legal, se establece lo siguiente: “la
oficina nacional competente, decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
cancelacion del registro de una marca o la limitacion de su alcance cuando su titular
hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo comin o geneérico
para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada”.
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Para concluir el tema referente a la cancelacion del registro de una marca sonora,
se debe sefialar que la persona que hubiere obtenido la cancelacién de una
determinada marca de este tipo, tendra derecho preferente a su registro; siempre y
cuando lo solicite dentro de los tres meses posteriores a la fecha que la resolucion

quede firme o cause estado.

4.14 La Renuncia al Registro o Cancelacion Voluntaria

El registro de marca sonora otorga a su titular un derecho de propiedad sobre
el signo marcario; en virtud de ello el mismo titular puede renunciar a sus derechos
de manera total o parcial, aunque nada dice nuestra ley al respecto. La renuncia debe
realizarse cumpliendo las mismas formalidades que para la transferencia, esto es,

realizarse por escrito; cominmente mediando escritura publica al respecto.

Si la renuncia es parcial, el registro se limitard a los productos o servicios
sobre los cuales no verse la renuncia; por otra parte si la renuncia fuere total se
cancelara el registro, en este evento la marca quedaria en el dominio publico y

cualquier interesado podra registrarla.

La renuncia para que surta efectos frente a terceros, debe ser anotada al
margen del registro original; a mas de ello afirmaremos que no se admitiran
renuncias si sobre la marca implicada existen derechos inscritos a favor de terceros,
como por ejemplo un embargo, salvo que exista consentimiento expreso por parte de

ellos.
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Debido a la ampliacién de los mercados, como efecto de la globalizacion de la
economia, se requiere el establecimiento de un marco de proteccion
homogéneo, para que el comercio no se vea afectado por distorsiones generadas
por la presencia de productos falsificados y piratas, dando como resultado un
acceso a los mercados externos con una adecuada proteccion de la propiedad

intelectual.

La proteccion debe incluir, ademas de las normas sustantivas, medios
adecuados y eficaces para obtener, ejercer y hacer valer los derechos previstos,
frente a terceros en caso de violacién. Por lo tanto, esos mecanismos deben ser

agiles y expeditos para no hacer ilusorio el derecho.

La proteccion de marcas obstaculiza los esfuerzos de los competidores
desleales, como los falsificadores; los cuales utilizan signos distintivos
similares para designar productos o servicios, generalmente, de inferior calidad.
De esta manera, el sistema permite a las personas producir y comercializar
bienes y servicios en las condiciones mas justas posibles, con lo que se facilita

el comercio internacional.

El objeto de la Propiedad Industrial consiste tipicamente en signos que
transmiten una informacion a los consumidores, concretamente en lo que
respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado. Es decir,
que la Marca al ser parte de la Propiedad Industrial; constituye la unién entre el
signo y el producto, que llegaria a ser obra del empresario, pero no se llega a
convertir en una verdadera marca, sino hasta que los consumidores capten y

retengan esa unién en sus mentes.

Al considerar a la marca como un signo, se debe entender que se da una
transformacion de un sentido a un objeto, de manera que la marca es el
resultado tangible del signo. En otras palabras, la marca posee un aspecto
objetivo, formado por la union entre el signo distintivo y la clase de bienes a
que se refiere cada marca; y otro aspecto subjetivo constituido por la
percepcion que el consumidor tiene de ésta.
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6. Conforme al sistema atributivo establecido en el ordenamiento juridico
nacional y comunitario en materia de propiedad industrial, solo el registro
confiere el derecho al uso exclusivo de la marca. Es decir, el registro de la
marca le confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tréfico
econémico, pues éste puede usarla, cederla o licenciarla; ya que gracias al
registro respectivo, se le otorga vida juridica al signo marcario. Sin embargo, el
registro de una marca, no crea a la misma; ella es en si misma, siempre y
cuando redna los requisitos necesarios para llevar a cabo la funcién a la cual

esta destinada.

7. En las Marcas no Registradas o de Hecho, para que proceda el uso debe ser
efectuado sin mala fe y debe haber sido de una intensidad, que haya logrado o
generado una clientela. Por lo que, si entre una marca notoria usada
anteriormente y una marca posteriormente registrada existiera un conflicto, la
marca notoria no registrada prevalecera sobre la marca registrada

posteriormente.

8. A pesar de que el sonido es considerado un signo marcario relativamente
nuevo, los expertos en comercializacion recurren a menudo a la capacidad
increiblemente evocadora del sonido para llamar la atencién del consumidor y
distinguir sus productos y servicios de los demas; llegando asi a convertirse en
un elemento sumamente importante en el desarrollo de una marca y en la
identificacién de las empresas. Por lo que, los elementos esenciales que debe
poseer una marca son los siguientes: que la marca debe distinguir un producto
de otro o un servicio de otro y para poder registrar una marca, ésta debe ser lo
suficientemente distintiva y susceptible de representacion grafica. Sin embargo,
un sonido puede llegar a constituir una verdadera marca, siempre y cuando
tengan esos dos elementos esenciales para su registro; esto es el de ser
distintivo y que sea susceptible de representacion gréafica.

9. EIl fendmeno de las marcas auditivas ha sido tratado de manera expresa en la
regulacion de la Comision de la Comunidad Andina, pues la Decision 486 en
su Art. 134 literal ¢) tiene una disposicion a ese respecto, lo que naturalmente

permite en los paises miembros de la misma, que tanto personas naturales como
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10.

11.

12.

13.

juridicas puedan registrar esta clase de marcas. No obstante lo anterior, ante
ausencia de tal disposicion expresa en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, la
registrabilidad seria igualmente posible dado el analisis realizado a partir

de las normas generales sobre registro de marcas.

Tanto el requisito de distintividad como el de representacion grafica han
llegado a convertirse en condiciones centrales de la marca en si misma; pues
éstas se encuentran expresamente establecidas en las principales legislaciones

marcarias a nivel mundial.

El requisito de representacion grafica garantiza la operatividad del sistema de
marcario, pues permite ser examinada, publicada y consultada por el publico en
general, tanto en la fase inicial de la tramitacion de la solicitud de la marca,
como a lo largo de la vida de una marca registrada. Lo mas comun para el
registro de una marca sonora, es cuando su representacion grafica se la realiza
por medio de un pentagrama, garantizando que la marca auditiva tenga la
posibilidad de ser reproducida de manera idéntica, sin que pueda verse turbado

el elemento diferenciador con otras marcas.

Sin embargo, no se puede impedir que su registro se lo logre por medio de una
descripcidn verbal, como el ladrido de un perro, el rugido de un ledn, el aullido
de un lobo, etc.; puesto que en la actualidad el sonido puede ser registrado
mediante otros medios; debido a la introduccion de nuevas técnicas de

representacion, como es el caso del espectograma.

A pesar de que es posible el registro de marcas sonoras en nuestro pais,
considero que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no se encuentra
lo suficientemente equipado para determinar una confusion marcaria, ya que al
no poseer las herramientas suficientes, como un estudio de grabacion, que
ayuden a determinar la duracion, la velocidad, la resolucion y el ritmo
especifico de las ondas sonoras, resultaria muy dificil evitar una disputa entre el

signo marcario que se quiere registrar, con marcas registradas con anterioridad.
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Al ser las marcas, especialmente las sonoras, un tema practicamente nuevo en
la vida juridica ecuatoriana, se vuelve imperiosa la necesidad de difundir las
regulaciones referentes a marcas; dando como resultado evitar los posibles conflictos
que pudieran surgir debido al desconocimiento de la normativa en cuestion, tanto por
abogados cuanto por personas comunes. Ademas, la bibliografia en el pais sobre
temas relativos a Propiedad Intelectual, es realmente escasa, por lo que uno de los
objetivos perseguidos en la realizacion del presente trabajo de graduacion, fue el de
convertirse en una instrumento de consulta para quien desee investigar e informarse

sobre la posibilidad de registro de una marca sonora en el Ecuador.

A continuacion me permito hacer ciertas observaciones y recomendaciones

respecto del tema tratado a lo largo del presente trabajo de graduacion:

1. Considero que el legislador patrio debe consagrar de manera expresa, en la
Ley de Propiedad Intelectual, la posibilidad de registro de esta nueva
modalidad marcaria (signos sonoros). Para que de esta manera, se vaya
formando y preparando bases, tanto legales como doctrinales, respecto de

este novedoso signo marcario.

2. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, deberia equiparse de una
mejor manera para la realizacion de registros de marcas no tradicionales. Por
ejemplo, deberia tener un estudio de grabacion y la tecnologia suficiente para
efectuar el correspondiente examen marcario de las marcas sonoras 0 un

laboratorio quimico, en caso de las marcas olfativas.

3. Existe la imperiosa necesidad de la creacion de los Juzgados y Tribunales
Distritales de Propiedad Intelectual en el pais. Pues como las demés ramas del
derecho, la Propiedad Intelectual necesita tener autonomia tanto
administrativa como judicial, para que de esta manera se dicten las
correspondientes resoluciones o sentencias referentes a las acciones

preventivas como las de conocimiento.

120



4. Nuestro Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, referente a las marcas,
en comparacion con reglamentos de otras legislaciones, me parece deficiente.

Pues a dicho Reglamento le hacen falta puntos primordiales como:

e Las menciones que debe contener la correspondiente publicacion de la
solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

e Lo que debe contener el escrito de oposicion.

e En caso de que la marca sea negada a su registro, la misma deberia
publicarse en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

5. Por ultimo me parece importante resaltar la figura creada por la Ley Espafiola
de Marcas, la cual consiste en las observaciones planteadas por terceros,
referentes a la concesion de una marca. Dicha figura consiste en otorgar a la
Administracion Plblica y a ciertas organizaciones y asociaciones, la facultad
de intervenir —sin condicion de parte- en el procedimiento de concesion de un
signo marcario. Dicha facultad de intervencién me parece del todo acertada, a
pesar de que nuestra Ley manifiesta que cualquier persona “que tenga interés
legitimo” puede interponer la oposicion respectiva. Por lo tanto, considero
oportuno la creacién de dicha figura en nuestra Ley de Propiedad Intelectual,
ya que las entidades prenombradas, que pueden no tener nada que ver con la
solicitud de registro de una marca cualquiera, pueden hacer las observaciones
pertinentes a dicha solicitud, pues la misma pudiera estar contraviniendo la
Ley, la moral o el orden publico ecuatoriano y sobre todo, se esta velando por
la proteccion de los consumidores, los mismos que son el pilar principal en el

cual se asienta el Derecho Marcario.
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ANEXO N° 1

Resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
respecto al Registro de Marcas Sonoras

9‘

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

NUmero de resolucién: 974839
Fecha de Notificacion: 6 de Enero de 2000

Tramite No. 82510/97 de observacion del registro de la marca auditiva denominada
“INTLE SPIRAL”

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion
Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 17 de noviembre de 1999; las diez
horas.- VISTOS: La solicitud presentada por INTEL CORPORATION, en la que
solicita el registro de la MARCA AUDITIVA “INTEL SPIRAL”, de nacionalidad
Estadounidense, destinada a proteger la clase internacional No. 09. Con fecha 6 de
enero del 1999, CARRASCO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.,
presenta observacion en contra de la denominacién en referencia, ya que es
propietaria de las marcas denominadas “SPYRAL” Y LOGOTIPO, SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACION SPYRAL Y LOGOTIPO
CARACTERISTICO A COLORES, solicitada en Ecuador bajo los Nos. 2777-98,
2922-98, destinada a proteger productos de la clase internacional No. 09, con
vencimiento hasta el 2008. Una vez que se han cumplido con las formalidades
inherentes a este tipo de tramite, esta Unidad Administrativa en ejercicio de sus
funciones CONSIDERA: PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 95 de la decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, y el Decreto
Ejecutivo No. 367, publicado en el registro Oficial No. 85 de 10 de diciembre de
1996, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesion
0 denegacion de una marca.- SEGUNDO.- que INTEL CORPORATION, presenta
una certificacién legalizada de la declaracion juramentada por parte del escritor y
compositor de la Marca Auditiva INTEL SPIRAL, donde manifiesta que ambas
ejecuciones, pentagrama y grabacidn, contiene su propio acento y personalidad
musical. TERCERO.- Que analizada la denominacion auditiva del modo
recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unanimemente aceptadas, desde la
Optica del consumidor medio, se concluye, que entre las denominaciones en
controversia, no son capaces de producir confusién al pablico consumidor o a los
medios comerciales, ya que la denominacion solicitada como marca auditiva, lo que
trata de proteger es el sonido y no el grafico, la misma que esta representada por un
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pentagrama. La utilizacion de la denominacion “Intel Spiral” para la marca auditiva,
motivo de la solicitud de registro, fue s6lo con efectos de diferenciar sobre que marca
estan hablando y para que pueda constar en los indices para los efectos de busqueda,
mas no para proteger la denominacion Intel Spiral. CUARTO.- La marca sonora 0
auditiva es aquella constituida por un sonido 0 una combinacion de sonidos
suficientemente distintivos y susceptibles de representacion gréfica, es asi que la
amrca auditiva solicitada es una melodia cuyas notas musicales estan representadas
en pentagrama. QUINTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
concluye que la marca solicitada, cumple con los requisitos del Art. 81 de la
Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y 194 inciso primero y
segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, y por no estar incursa dentro de las
prohibiciones el Art. 83 literal a) de la decisidn 344, en concordancia con el Art. 196
literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual .- Con éstos antecedentes RESUELVE:
Rechazar la observacion presentada, y conceder el registro de la denominacion
solicitada, ordenandose la continuacion del tramite de registro y la emision del titulo
respectivo, previo el cumplimiento de las formalidades legales.- Notifiquese

Dr. Mauricio Sanchez P
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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6‘

IE

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

IEPI

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Titulo N° 4413-00 DNPI

Vista la Solicitud ingresada con tramite N° 82510, del 17 de octubre de 1997, de
registro de la Marca Auditiva Intel Spiral; considerando que se ha cumplido con lo
establecido en los Arts. 81, 82 y 83 de la Decision 344 del Acuerdo de Cartagena y
Arts. 194, 195y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, en uso de las atribuciones
que le confiere el Art. 259 de las ley antes invocada, RESULEVE registrar la

siguiente marca:
SIGNO DISTITNTIVO:

DESCRIPCION:

PRODUCTOS:

TIEMPO DE VIGENCIA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Marca auditiva Intel Spiral.

Consiste de una progresion de audio
conformada por cinco tonos de las siguientes
notas: Re bemol, Re bemol, Sol, Re bemol, y La
bemol, con una duracién de aproximadamente 3
segundos, igual de la partidura adjunta con todas
las reseras que obre ella se hacen.

Todos los productos de la Clase Internacional
N° 9, especialmente productos de equipos
hardware de computadoras, programas de
software de computadoras, particularmente
microprocesadores, circuitos integrados, chips
de circuitos integrados, aparatos
semiconductores, aparatos de seguridad, juegos
de chips, computadoras, periféricos de
computadoras, componentes de computadoras,
programas software, tableros impresos de
circuitos, aceleradores de voz, informacion,
imagen y video, aparatos de memoria réapida
(flash memory), aparatos de memoria para
computadoras, primordialmente sistemas de
programas de operacién software, modems,
camaras, audifonos, micréfonos, cables y
adaptadores; y demas productos que llegares a
incluirse en ésta clasificacion.

10 Afos.

12 de julio de 2010.
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TITULAR: INTEL CORPORATION, SOCIEDAD
CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL
ESTADO DE DELAWARE, U.S.A.

DOMICILIO: 2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD,
SANTA CLARA, CALIFORNIA 95052-8119,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

NACIONALIDAD: Estadounidense.

APODERADO: BRUCE HOROWITZ.

Quito, 12 de Julio de 2000

Dr. José Villena Castillo
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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91

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

NUmero de resolucién: 3204-01
Fecha de Notificacién: 1 de Enero de 2002

Tramite No. 95588 de registro de la denominacién: SYMPHONIC SOUND
(MARCA SONORA).

Quito, febrero 14 de 2001.- VISTOS: La solicitud No. 95588, presentada por
DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION, SOCIEDAD
CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el 4
de mayo del 1999, publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 412, para
el registro del signo SYMPHONIC SOUND (MARCA SONORA);

Que el solicitante no ha pagado la tasa establecida para la emision del titulo de
registro, hecho que ha impedido la terminacion del tramite de la referencia y por
cuanto la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe cumplir con todos los
actos previstos en la Ley para el registro de marcas y otros signos distintivos, los
cuales deben guardar armonia con las modificaciones incorporadas al procedimiento
actual de concesion.

Que el término para presentar oposiciones vencié el 20 de agosto de 1999, sin que
ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que la solicitud no contraviene las prohibiciones absolutas o relativas de registro a
que se refieren los articulos 135 y 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
en concordancia con los articulos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en los articulos 134 de la
Decision 486 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, v,

En ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del Art. 359 de la Ley de
Propiedad Intelectual, por DELEGACION de funciones que consta en la Resolucion
No. 978423-2001-DNPI-IEPI, de enero 22 de 2001, expedida por el Director
Nacional de Propiedad Industrial, publicada en el Registro Oficial No. 263 de febrero
9 de 2001,

RESUELVE:
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CONCEDER el registro del signo denominado SYMPHONIC SOUND (MARCA
SONORA), de propiedad de DOLBY LABORATORIES LICENSING
CORPORATION, SOCIEDAD CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para su inscripcién y registro en el Protocolo,
procédase a la emision del respectivo titulo, previo el pago de la tasa
correspondiente.- Notifiquese.-

Dr. Gonzalo VVaca Duenias
DIRECTOR DE MARCAS

CERTIFICO:
Dr. Marco Armas Muinoz

SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL (e)
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

8‘

IE

Direccion Nacional de Propiedad Industrial Titulo N° 6024

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion N° 3204, de 14 de febrero
de 2001, y en virtud de la delegacion de funciones que consta en la
Resolucion N° 02-04-DNPI-IEPI de 24 de abril de 2002, publicada en el
Registro Oficial N° 589 de 6 de mayo de 2002, se OTORGA el titulo que
acredita el registro de la MARCA DE SERVICIO, tramite nimero 95588, de

mayo 4 de 1999.

DENOMINACION

PRODUCTOS
O SERVICIOS
QUE PROTEGE

DESCRIPCION
DEL SIGNO

VENCIMIENTO

TITULAR

SYMPHONIC SOUND (MARCA SONORA)

Consultoria, inspecciony control de calidad,
todo lo relacionado para hacer grabaciones
de sonido, transferencia de grabaciones de
sonido en pelicula, duplicacion de grabaciones
en audio o video, inspeccion de teatros y salas
de cine para la instalacion de equipos de
reproduccion de sonido, instalacion de equipos
de reproduccion de sonido en teatros y salas de
cine, disefio y fabricacién de equipo de audio y
video dirigido al mercado del consumidor y
equipos profesionales de audio y grabacion;
computadores 'y equipo utilizado para el
procesamiento de sefiales en redes de
computacion de informacion en linea y material
relacionado con la reproduccién y grabacion de
sonido y productos y servicios relacionados.
CLASE INTERNACIONAL.: 42

Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas
que sobre ella se hacen.

14 de febrero de 2011

DOLBY LABORATORIES LICENSING
CORPORATION
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DOMICILIO 100 POTRERO AVENUE, SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94103,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

APODERADO DR. ANGEL GARZON ZAPATA.

Quito D.M., 17 de julio de 2002

Dr. Gonzalo Vaca Duefas
DIRECTOR DE MARCAS

(Nota: en el titulo original de esta marca, se encuentra el pentagrama con el cual se
describe el sonido que representa a SYMPHONIC SOUND).
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91

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Direccion de Marcas

NUmero de resolucién: 18166-02
Fecha de Notificacion: 17 de Julio de 2002

Tramite No. 116320 de registro de la denominacion: MARCA SONORA MR.
POLLO.

Quito, a 1 de Julio de 2002.- VISTOS: La solicitud No. 116320, presentada por
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, el 7 de
agosto del 2001, publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 439, para el
registro del signo MARCA SONORA MR. POLLO, que protegera los productos o
servicios de la clase 29, especificados en la solicitud.

Que el término para presentar oposiciones vencio el 7 de noviembre de 2005, sin que
ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que la solicitud no contraviene las prohibiciones absolutas o relativas de registro a
que se refieren los articulos 135 y 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
en concordancia con los articulos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en los articulos 134 de la
Decision 486 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y

En ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del Art. 359 de la Ley de
Propiedad Intelectual,

RESUELVE:
CONCEDER el registro del signo denominado MARCA SONORA MR. POLLO,
de propiedad de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

PRONACA. Procedase a la emision del respectivo titulo, previo el pago de la tasa
correspondiente para su inscripcion y registro en el Protocolo. Notifiquese.-

Dr. José Villena Castillo
DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

6‘

IE

Direccion Nacional de Propiedad Industrial Titulo N° 18113

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién N° 18166 de 1 de julio de
2002, y en virtud de la delegacion de funciones que consta en la Resolucion
N° 02-04-DNPI-IEPI de 24 de abril de 2002, publicada en el Registro Oficial
N° 589 de 6 de mayo de 2002, se OTORGA el titulo que acredita el registro
de la MARCA DE PRODUCTO, trdmite nimero 116320, de agosto 7 de

2001.

DENOMINACION

PRODUCTOS
O SERVICIOS
QUE PROTEGE

DESCRIPCION

DEL SIGNO

VENCIMIENTO

TITULAR

DOMICILIO

APODERADO

MARCA SONORA MR. POLLO

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne;
frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas;
gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche
y productos lacteos; aceites y grasas comestibles
CLASE INTERNACIONAL.: 29

Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas
que sobre ella se hacen.

1 de julio de 2012
PROCESADORA NACIONAL DE
ALIMENTOS C.A. PRONACA
LOS NARANJOS S/INY AV. LOS

GRANADOS, QUITO-ECUADOR

DR. MIGUEL FALCONI PUIG

Quito D.M., 22 de agosto de 2002

Dr. Gonzalo Vaca Duenas
DIRECTOR DE MARCAS

(Nota: en el titulo original de esta marca, se encuentra el pentagrama con el cual se
describe el sonido que representa a la marca sonora de MR. POLLO).
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

8"

IE
NUmero de resolucion: 47494-06
Trdmite No. 158905 de registro de la denominacion: JINGLE PORTA (marca

auditiva).

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-
Direccion Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a enero 10 de 2006 a las
09:32:48.- VISTOS: La solicitud No. 158905 presentada por CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL el 24 de
junio del 2005, publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 485, para el
registro del signo JINGLE PORTA (marca auditiva), que protegera los servicios
de la clase 38, especificados en la solicitud.

Que el término para presentar oposiciones vencio el 1 de noviembre de 2005, sin que
ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que de conformidad con el articulo No. 150 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina en concordancia con el articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de
registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de una marca.

Realizada la blsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta
Direccion no se desprende registro alguno sobre un signo semejante o igual a lo
solicitado de manera que no existe impedimento legal para conceder la marca
JINGLE PORTA (marca auditiva).

Que la solicitud no contraviene lo dispuesto en las prohibiciones absolutas
contenidas en el articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en
concordancia con el articulo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni las
prohibiciones relativas establecidas en el articulo 136 del Acuerdo de la Decision
486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 196 de la Ley de
Propiedad Intelectual; y,

En el ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del Art. 359 de la Ley de
Propiedad Intelectual, esta Direccion,

RESUELVE:
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CONCEDER el registro del signo denominado JINGLE PORTA (marca
auditiva), a favor de CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, que protegera los servicios de la
clase 38, especificados en al solicitud. Procédase a la emisién del respectivo titulo,
previo el pago de la tasa correspondiente para su inscripcion y registro en el
Protocolo. Notifiquese.-

Dra. Dana Abad Arévalo
DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RAZON: En Quito, a 06 de Febrero del 2006 notifiqué la resolucion que antecede,
mediante boleta depositada en la casilla IEPI: 17 de CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Certifico.-

Dr. Angel O. Chavez A.
SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
108
|E

Direccion Nacional de Propiedad Industrial Titulo N° 451-06

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion N° 47494 de 10 de enero de
2006, se procede a OTORGAR el titulo que acredita el registro de la
MARCA DE SERVICIO, tramite nimero 158905, de junio 24 de 2005.

DENOMINACION JINGLE PORTA (marca auditiva)
PRODUCTOS Telecomunicaciones,
O SERVICIOS CLASE INTERNACIONAL 38

QUE PROTEGE

DESCRIPCION Igual a la etiqueta adjunta con todas las

DEL SIGNO reservas que sobre ella se hacen.

VENCIMIENTO 10 de enero de 2016

TITULAR CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL

DOMICILIO GUAYAQUIL, ECUADOR

APODERADO ROME-LEROUX, MARIA CECILIA

Quito D.M., 20 de marzo de 2006

Dra. Dana Abad Arévalo
DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Nota: en el titulo original de esta marca, se encuentra el pentagrama con el cual se
describe el sonido que representa a JINGLE PORTA).
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ANEXO N° 2
CLASIFICACION DE NIZA

92 edicion, 2007

TITULOS DE LAS CLASES

PRODUCTOS

CLASE 1 Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, asi
como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto,
materias plasticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras;
preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos quimicos destinados
a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a

la industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el
deterioro de la madera; materias tintoreas; mordientes; resinas naturales en estado

bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas);
jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;

dentifricos.
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CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber,
regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y

materias de alumbrado; bujias y mechas para el alumbrado.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la
medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos,
material para apésitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes; productos para la destruccién de animales dafiinos; fungicidas,

herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion
metélicos; construcciones transportables metalicas; materiales metalicos para vias
férreas; cables e hilos metalicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria metélica; tubos
metalicos; cajas de caudales; productos metalicos no comprendidos en otras clases;

minerales.

CLASE 7 Maquinas y méaquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehiculos terrestres); acoplamientos y érganos de transmision (excepto aquellos para
vehiculos terrestres); instrumentos agricolas que no sean manuales; incubadoras de

huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente;

cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
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CLASE 9 Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos,
fotograficos, cinematogréaficos, Opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de
control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos e
instrumentos para la conduccién, distribucion, transformacion, acumulacion,
regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision,
reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos
acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la

informacion y ordenadores; extintores.

CLASE 10  Aparatos e instrumentos quirargicos, médicos, dentales y veterinarios,

miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11  Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccién de vapor, de

coccidn, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucién de agua e

instalaciones sanitarias.

CLASE 12  Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea 0 acuética.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de

artificio.

CLASE 14  Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de

chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas;

relojeria e instrumentos cronometricos.
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CLASE 15 Instrumentos de musica.

CLASE 16  Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria;
adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles;
maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién
0 de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no

comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17  Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plasticas
semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos

flexibles no metélicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baulles y maletas; paraguas,

sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria.

CLASE 19  Materiales de construccion no metalicos; tubos rigidos no metalicos

para la construccion; asfalto, pez y betun; construcciones transportables no metélicas;

monumentos no metélicos.

CLASE 20  Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases

de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
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ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias 0 de materias

plasticas.

CLASE 21  Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas;
cepillos (con excepcion de los pinceles); materiales para la fabricacion de cepillos;
material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con
excepcioén del vidrio de construccion); cristaleria, porcelana y loza, no comprendidas

en otras clases.

CLASE 22  Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campafia, toldos, velas, sacos

(no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepcién del caucho o

materias plasticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23  Hilos para uso textil.

CLASE 24  Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de

cama y de mesa.

CLASE 25  Vestidos, calzados, sombrereria.

CLASE 26  Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes,

alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27  Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de

suelos; tapicerias murales que no sean de materias textiles.
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CLASE 28  Juegos, juguetes; articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en

otras clases; decoraciones para arboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche

y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café;

harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados

comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;

vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31  Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos

en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores

naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32  Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas;

bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33  Bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas).

CLASE 34  Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.
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SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion

comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36  Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios

inmobiliarios.

CLASE 37  Construccidn; reparacion; servicios de instalacion.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39  Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de

viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41  Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y

culturales.

CLASE 42  Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de

investigacion y disefio relativos a ellos; servicios de andlisis y de investigacion

industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43  Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.
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CLASE 44  Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de

belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45  Servicios juridicos; servicios de seguridad para la proteccion de bienes

y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a

satisfacer necesidades individuales.
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ANEXO N°3

EJEMPLO DE SOLICITUD DE REGISTRO

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

No. de Solicitud (210)

Fecha de Presentacion (220)

detallan a continuacion:

Seftor Director Nacional de Propiedad Industrial: Pido a usted se proceda al trdmite de esta solicthid, cuyos dalos se

Denominacion
Naturaleza del signo Tipo de signo

Denominative D Marca [:l
Grifico D A color |:] Nombre Co D
Mixto [:] A color l:i Lema Come I:l

Identificacién del(os) solicitante(s) (730)
Nombre:
. reccion:
Nacionalidad : |Tm‘éfrmns | |
Nombre:
Direccién:
Nacionalidad: |Telé_fonos I I

Quien(es) actiia(n) a través de (740) :

Representante |:| 0 lf‘lpmh'mrh) l l:‘
Nownibre:
Direccion:

|Tel¢‘.fmm:
Registro de poder N° [

Espacio reservado para signo mixto(*) o grafico

Descripcion clara y completa del signo

Reproduccion del signo

Clasificacion del elemento figurativo

* Al solicitar una marca mixta, el logotipo debe incluir la denontinacion que se pretende registrar
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Especificacion individualizada de los productos o servicios (510):

1]

Clase Internacional N° (511) :

Signo que acomparia al lema comercial

Denominacion
Registro N° | o ISUH(‘”Mt’ N I
Prioridad
Solicitud N° chdm l I |
Abogado patrocinador
Nombre
Cas. IEPI N° | _Gasillero Judicial No. |

Anexos

Quito DM, a

I:k‘omprobante pago tasa
D.lu arte en papel PMT 4 x 4 cmnt

I:IC:ratro etiquetas
E]Documento de prioridad

DPad‘er

[:lNombmm iento de representante legal

N°

de 200

Solicitante

Abogado patrocinador

Matricula

Los campos en los que se usen fechas, deberdn especificarse en dd/mny/anaa
Formato iinico, PROHIBIDA SU ALTERACION O MODIFICACION
En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptard a trdmite la solicitud

145



EXTRACTO EN ESPANOL Y ABSTRACT INGLES
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EXTRACTO EN ESPANOL

Esta nueva rama del derecho, denominada Propiedad Intelectual, ha venido ha
consolidarse como una disciplina juridica de mucha importancia en un mundo

globalizado como el nuestro.

Dentro de la Propiedad Intelectual encontramos a la Propiedad Industrial, y
dentro de esta se encuentran las marcas, las mismas que han sido clasificadas en

tradicionales y no tradicionales; siendo el sonido parte de esta Gltima.

La marca diferencia productos y servicios en el mercado, y juega un papel
preponderante dentro del mismo; sin embargo, para que una marca sea considerada
como tal, esta debe cumplir con dos requisitos esenciales: la distintividad y la

representacion grafica.

El sonido es un signo que se puede distinguir por el sentido del oido; por lo
que requiere de una representacion grafica, como un requisito indispensable para
constituir una marca, por ello me pregunto: ;es posible representar graficamente al

sonido, con la finalidad de constituir una marca, segun la Legislacion Ecuatoriana?

La respuesta a esta pregunta es del todo afirmativa, debido a que un sonido
puede ser representado graficamente mediante un pentagrama, un oscilograma, una
grabacion magnetofénica, etc. Ademas la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina en su Art. 134 literal c), nos dice taxativamente que los sonidos
pueden constituir marcas; brindando de esta manera la posibilidad de que tanto los
productos o servicios que se encuentran en el mercado y que sean representados por

un signo auditivo, puedan ser registrados como marcas.

Siendo este el tema desarrollado en el presente trabajo de graduacion.
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ABSTRACT EN INGLES

This new brand of law, called Intellectually Property, has arrived to become a

very important discipline in our globalized world.

The brand distinguishes products and services in the market, and it has a very
important roll in the same; although, the brand in order to be considerated as one, it

should accomplish tow requirements: distintivily and graphic representation.

The sound is a sign that we can capture by the sense of hearing; but it needs a
graphic representation, as an obligatory requirement to set up a brand, that’s why |
asked my self: ¢is it possible to represent graphically the sound, in order to form a

brand, according to the Ecuadorian Legislation?.

The answer to this question is forceful and definite, because we can represent
the sound with a pentagram, magneto recording, musical staff, etc. Besides the
Decision 486 of Andean Community Commission in the article 134 literal c), tell us
expressly that sounds can be considerated as brands; offering us the possibility that
products and services that we can find at the market and been represented by an

hearing sing, could be represented ass brands.

This is the subject developed in my graduation work.
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