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RESUMEN: 

 

La figura del trade dress está adquiriendo cada vez mayor relevancia en el mercado 

moderno, como una forma de reconocer los derechos que tiene su creador o titular, 

generalmente un empresario y los derechos de los consumidores a no ser engañados al 

adquirir un producto o percibir un servicio identificado con este signo. Sin embargo, a 

pesar de su importancia, la legislación ecuatoriana al tratar esta figura, lo hace desde la 

óptica del derecho marcario, protección que resulta limitante e insuficiente, lo que 

significa que no está brindando la seguridad ni la solidez que debería conferir una norma.  

Por esta razón, la presente investigación, a través de un estudio de escritorio, 

servirá para desarrollar un conocimiento sólido de la figura jurídica; determinar su 

alcance y establecer criterios concretos para su adecuada protección. Esto brindará 

parámetros claros para los interesados en registrar dicha figura, así como para su 

concesión o denegación por parte de la autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales.  

Palabras clave: trade dress, alcance, criterios, derechos, protección. 
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ABSTRACT: 

The figure of the trade dress is becoming increasingly relevant in the modern 

market, as a way of recognizing the rights of its creator or owner, generally an 

entrepreneur, and the rights of consumers not to be deceived when acquiring a product or 

perceiving a service identified with this sign. However, despite its importance, 

Ecuadorian legislation, when dealing with this figure, does so from the perspective of 

trademark law, a protection that is limiting and insufficient, which means that it is not 

providing the security or the solidity that a norm should confer.  

For this reason, the present research, through a desk study, will serve to develop 

a solid knowledge of the legal figure; determine its scope and establish concrete criteria 

for its adequate protection. This will provide clear parameters for those interested in 

registering said figure, as well as for its granting or denial by the national competent 

authority on intellectual rights. 

Keywords: trade dress, scope, criteria, rights, protection. 
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INTRODUCCIÓN 

El trade dress es una figura de propiedad industrial que distingue e individualiza 

productos y servicios en el mercado. Su objeto de protección, al igual que las marcas, son los 

productos y establecimientos de comercio, pero a diferencia de estas, la protección se enfoca en 

la dimensión visual de dichos productos, y establecimientos comerciales, la cual está constituida 

por un conjunto de elementos de naturaleza variada, que, en conjunto, forman la apariencia o 

aspecto que reviste un bien o servicio en el mercado.  

El trade dress es un término anglosajón cuya traducción literal al español significa vestido 

de comercio. El origen del término surgió en Estados Unidos, de la necesidad de un agente 

económico de evitar que otro vistiera los productos y establecimientos de comercio en forma 

similar a la suya, para así proteger su derecho y evitar una asociación indebida entre los agentes 

económicos por parte de los consumidores. 

 Esta figura jurídica se encuentra contemplada en la legislación ecuatoriana desde el año 

1998, en la derogada Ley de Propiedad Intelectual. Actualmente, se encuentra regulada en el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Innovación y Creatividad, en 

adelante Código Ingenios, en el artículo 426; sin embargo, como se estudiará a lo largo del trabajo 

de titulación, en materia de trade dress, nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con criterios 

específicos y claros para el tratamiento y la regulación de la figura, procediendo a ajustar las 

normas del derecho marcario a las apariencias distintivas.  

El trade dress tiene un poder identificador propio, que no depende de la marca 

denominativa que puede identificar concurrentemente un producto o un establecimiento de 

comercio. De hecho, muchas veces el trade dress pasa a estar tan estrechamente relacionado al 

producto o al establecimiento comercial, que adquiere un significado propio, y funciona en la 

mente del consumidor como un verdadero identificador de origen, de forma que la existencia de 

la marca en el empaque o el rótulo, pasa a ser irrelevante para este fin. 
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Es por ello, que nos encontramos ante la presencia de una figura jurídica autónoma e 

independiente, distinta tanto conceptual como jurídicamente de una marca, razón por la cual es 

necesario prever un marco jurídico sólido y específico para su correcta regulación en la legislación 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

REGULACIÓN DEL TRADE DRESS EN EL DERECHO MARCARIO 

1.1 Concepto, origen y desarrollo actual de las apariencias distintivas o 

trade dress. 

 El mercado de consumo actual se caracteriza por un alto nivel de competitividad 

y por un gran número de opciones puestos a la orden del consumidor.  Al realizar un 

paseo por un centro comercial, visitar un supermercado o solamente caminar por las calles 

de la ciudad, efectivamente el consumidor se encuentra con un sinnúmero de productos y 

servicios (Piva, 2012). 

En este escenario, resulta natural que el empresario, en su afán de sobresalir y 

posicionarse en el mercado, adopte nuevas formas de identificación de los bienes y 

servicios que ofrece, de manera que los distinga de su competencia, ponga en relieve su 

distintividad y los haga más atractivos en términos estéticos para el consumidor. 

En este sentido, la Autora Carolinne Lapa señala que, en la actualidad los 

empresarios, en su incesante búsqueda de diferenciación, acabaron generando un 

fenómeno interesante en el mercado: las marcas ya no son identificadas por el consumidor 

únicamente como un signo visual compuesto por palabras y/o figuras, sino por todo el 

significado que portan, así como por todos los demás elementos que se utilizan en la 

composición de la presentación, imagen y apariencia de estas marcas (Lapa, 2020). En el 

mismo sentido y reafirmando lo expuesto por Lapa, el autor Berger (2008) señala que hoy 

en día, la forma de aproximarse a los consumidores ha cambiado, pues estos se sienten 

atraídos, en primera instancia, por la impresión visual integral del producto o servicio, 

antes que por elementos convencionales como letras o figuras. 

Esta realidad ha destacado la importancia de vigilar la forma en la que los 

productos y servicios son presentados al público, lo que en consecuencia ha llevado al 

empresario a reconsiderar y reformular sus estrategias de venta y protección de sus bienes 
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y servicios, teniendo que, por consiguiente, adoptar métodos creativos y únicos de 

envasado y etiquetado de sus productos, configurar un producto de forma innovadora, 

diseñar y decorar un establecimiento de manera particular (Sanjana, 2021). En síntesis, 

han conducido al empresario a crear una identidad visual de los productos y servicios que 

ofrece, lo cual ha dado lugar al surgimiento de la protección de la apariencia distintiva o 

trade dress.  

Trade dress es un término anglosajón cuya traducción literal al español significa 

“vestido de comercio” Algunos autores lo denominan como imagen comercial (Lapa, 

2020), estilo comercial (Sena, 2011), conjunto-imagen (Tinoco Soares, 2004); nuestra 

legislación ha adoptado esta figura jurídica bajo el nombre de apariencia distintiva.  

Entre las definiciones de trade dress, podemos a citar a la brindada por el autor 

Márquez Acosta (2013)  quien define  al trade  dress como el aspecto que reviste un 

determinado   producto o un establecimiento, incluyendo entre otras, características como 

su empaque, forma, diseño, colores, texturas, tamaño, gráficos y demás elementos, que 

en conjunto generan una impresión visual integral del producto o servicio, y que permite 

que los consumidores puedan identificarlo debido a su particular presentación en el 

mercado. 

En el mismo sentido, el tratadista Tinoco Soares (2004) define al trade dress como 

“(…) la exteriorización del objeto, del producto o de su empaque, que es la manera 

peculiar por la cual se presenta y se hace conocido. Es pura y simplemente la vestimenta 

y/o uniforme, es decir, un rasgo peculiar, un ropaje” (pág.197). 

Por su parte, el autor Daher (2013) define a esta figura como: “La suma de 

elementos de presentación que identifican un producto o establecimiento, y en su 

conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al 

confrontarlos. En caso de los establecimientos, constituyen elementos del “trade dress” 
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entre otros, los colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de 

anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del 

lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos, participan elementos tales como 

el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, 

las leyendas genéricas y en general la combinación de elementos que visualmente 

identifican el producto”. (p.236). 

 De las definiciones expuestas, podemos apreciar, que todas ellas comparten 

elementos en común y consideran esencialmente la apariencia total del objeto que se 

busca proteger, sea este un producto, su empaque o un establecimiento comercial.  De 

esta manera, podemos definir al trade dress como el conjunto de elementos de distinta 

naturaleza que hacen que la presentación del bien o servicio sea única y diferente, y que 

a su vez cumple la función de representar, individualizar y distinguir un bien o servicio 

de sus congéneres en el mercado.  

Ahora bien, respecto los orígenes de esta figura, conviene decir que el trade dress 

es una concepción del ordenamiento jurídico norteamericano y surgió de la necesidad de 

los empresarios de proteger la imagen de sus productos y negocios ante la amenaza que 

representaban las prácticas comerciales desleales de sus competidores (García Velasco, 

2017). 

Inicialmente el término trade dress se utilizaba para referirse únicamente a la 

forma en la que un producto estaba “dressed up to go to market”, es decir, “vestido para 

salir al mercado” de modo que, en principio, la protección abarcaba solo empaques y 

rótulos de productos (Piva, 2012).  

Uno de los primeros casos en que se discute la similitud de trade dress de 

productos y se evidencia el criterio de una corte de los Estados Unidos, es el de Charles 

E. Hires Co. vs. Consumers’ Co, dos empresas fabricantes y comerciantes de cerveza y 
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que tuvo lugar en el año 1900. En este proceso la Corte sostuvo que Consumers’ Co, imitó 

deliberadamente la forma de la botella y la etiqueta de Hires Co, al haber lanzado su 

producto al mercado adoptando una botella esencialmente idéntica a la de Hires Co, con 

el propósito presentar mediante engaño al público sus productos como si fueran productos 

del accionante.  La corte al fallar a favor de Hires, señaló que no se privaba a Consumers’ 

de su derecho a comercializar su cerveza, pero que debía abstenerse de usar el trade dress 

de Hires y procurar que su producto no se vista con el ropaje de otro (Davidson & 

Chatham, 2017). 

Algo similar ocurrió con la imagen de los establecimientos comerciales, ya que, 

con el paso del tiempo, el concepto de trade dress se fue expandiendo y pasó a comprender 

también la impresión visual de los establecimientos. Así lo sostuvo el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en el año 1992 en el caso Taco Cabana Inc. vs. Two pesos Inc, dos 

empresas de comida rápida, en el cual, en similar sentido se discutía si existía o no 

similitud en la presentación visual de sus restaurantes. En este caso el tribunal reconoció 

que Taco Cabana posee un trade dress que incluye:  

La forma y el aspecto general del exterior del restaurante, el signo de 

identificación, el plano de la cocina interior, la decoración, el menú, el equipo 

utilizado para servir la comida, los uniformes de los meseros; y otras 

características que reflejan la imagen total del restaurante (Davidson & Chatham, 

2017, p. 50). 

Al fallar a favor de Taco Cabana la corte determinó que éste podía hacer uso 

exclusivo de la presentación visual de sus establecimientos, ordenando a Two Pesos Inc. 

abstenerse de utilizar elementos similares en la decoración de sus establecimientos 

(Davidson & Chatham, 2017). 
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De lo expuesto podemos apreciar que, desde los inicios del trade dress se 

reconoció la importancia de proteger los derechos de los empresarios sobre la forma en 

la que presentan sus productos y servicios en el mercado. Asimismo, podemos concluir 

que esta figura jurídica surgió principalmente de la necesidad de los agentes económicos 

de evitar que su competencia vistiera o presentara los productos y establecimientos 

comerciales de forma similar. En el mismo sentido se puede afirmar que, en la actualidad, 

esta figura se ha consolidado como un instrumento de protección de los derechos de los 

empresarios frente a posibles usurpaciones o imitaciones, y de los derechos de los 

consumidores ante posibles intentos de confusión y engaño. 

A pesar de que el trade dress fue tratado inicialmente solo como el “vestido de 

comercio” de los productos, esta figura ha ido evolucionando y en la actualidad  se utiliza 

en la protección contra la reproducción o imitación de las etiquetas de los productos, de 

los envases de los productos,  de la forma, diseño o configuración del producto; del diseño 

del establecimiento comercial que incluye protección contra la imitación de líneas de 

arquitectura, de la disposición de estanterías o vitrinas, de los uniformes de los empleados, 

de elementos ornamentales, iluminación, letreros; de la combinación específica de colores 

en un tótem publicitario, entre otros. Incluso es posible proteger por medio de esta figura 

la presentación de los sitios web (Lapa, 2020). 

De lo anterior resulta que en la actualidad cualquier cosa capaz de revestir un 

producto o un servicio puede funcionar como trade dress (Piva,2012); y a medida que 

esta figura cobra relevancia, la apariencia de productos y servicios adquiere valor y se 

convierte en un instrumento importante del fondo de comercio de las empresas toda vez 

que contribuye a proteger y mantener el crecimiento de la marca. 

Como no podía ser de otra manera, la necesidad de proteger la apariencia 

distintiva  no se limitó a Estados Unidos, hoy en día son varias las legislaciones de 
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distintos países las que consagran en sus ordenamientos jurídicos la figura del trade dress, 

ya sea con normativa específica de la materia como es el caso Ecuatoriano o por medio 

de figuras como la marca tridimensional, como en la legislación Brasileña, o a través de 

la institución de la competencia desleal, como en la legislación Colombiana. A pesar de 

ello el reconocimiento de la importancia y necesidad de protección de esta figura es 

incuestionable. 

 

1.2 Clasificación del trade dress 

Como se mencionó anteriormente, el trade dress es una figura jurídica que protege 

a productos y servicios. Al tratarse de productos, es importante hacer una distinción entre 

la configuración del producto y el empaque o packaging del mismo. Es importante 

precisar cuándo se está en presencia de uno u otro tipo de trade dress, a efectos de saber 

hasta donde se extiende su protección. 

 

1.2.1Packaging de Productos: el envase, las etiquetas y los empaques de los 

productos 

En esta categoría de trade dress, se protegen los contenedores de los productos 

tales como los empaques, envases y envoltorios. Dicha protección incluye características 

como el tamaño, la forma, el color y la textura de los empaques, envases y envoltorios, 

así como los gráficos, los diseños, y las palabras que aparecen en los envases o en la 

etiqueta del producto (Stevens et al. 2009). 

A modo de ejemplo, tenemos la botella de la bebida gaseosa Coca Cola. La botella 

en su integridad es distintiva e inmediatamente identifica el producto. El público reconoce 

fácilmente la botella de plástico de forma peculiar con su etiqueta roja y letras blancas 

como producto de Coca-Cola. La empresa Coca-Cola registró el trade dress del diseño de 
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su botella en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) en 1977 

(Marmulstein, 2021). 

De lo expuesto, se puede apreciar que en esta clasificación se otorga protección 

integral al empaquetado del producto junto con la combinación y disposición general de 

los elementos de diseño que lo acompañan y que por su particular presentación cumplen 

con la función identificadora del origen empresarial. 

 

1.2.2 Configuración del producto 

La categoría de trade dress que protege la configuración del producto abarca el 

diseño, la forma y cualquier característica particular que forma parte del producto per sé. 

En esta clase de trade dress, el diseño de un producto, como la forma, no son separables 

del producto, sino que constituyen el mismo (Sabnis, 2000).   

Sobre este tema, Gustavo Piva (2012) afirma que el trade dress de un producto, 

comprende las características de la apariencia visual del mismo que pueden incluir la 

forma, el proyecto gráfico, los colores; y en general la reunión de distintos elementos que 

constituyen el aspecto total del producto y que sirven como identificadores del origen 

empresarial. 

 En este caso nos referimos al trade dress no como aquel ropaje de un producto 

sino como el producto mismo cuya apariencia es distintiva, única y llamativa; con fuerza 

suficiente para poder identificar el origen empresarial del que proviene. El producto por 

sí mismo es pasible de protección en virtud de la impresión que genera, por las 

características de su diseño y demás elementos que en conjunto lo configuran y lo hacen 

distintivo.  
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Un ejemplo para ilustrar este tipo de trade dress, es el caso de los famosos zapatos 

Chuck Taylor All Star, de la compañía Converse, cuyo trade dress se define de la siguiente 

manera: 

El diseño de las dos franjas de la entresuela de la zapatilla, el diseño de la puntera, 

el diseño del parachoques de la puntera de varias capas con rombos y patrones de 

líneas, y la posición relativa de estos elementos entre sí (MacDougall, 2019, 

párr.4). 

Estos productos se encuentran protegidos por la figura del trade dress en virtud 

del registro concedido en el año 2013 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos (USPTO), para los elementos combinados en el diseño de los zapatos.  

Es importante mencionar que para que un diseño esté protegido por el trade dress, 

el público debe asociar el diseño con una fuente o un productor de bienes o servicios, y 

no sólo con el producto en sí (Marmulstein, 2021). 

Al respecto, conviene señalar que el consumidor generalmente llega a reconocer 

un producto como procedente exclusivamente de determinada empresa, cuando esta 

utiliza un diseño de manera reiterada; en consecuencia, el producto por sí mismo sirve 

como identificador de la fuente, y el consumidor al entrar en contacto con el producto, 

sabe efectivamente cuál es su origen empresarial. Es entonces cuando la configuración 

del producto es susceptible de protección por la figura del trade dress. 

 

1.2.3 Servicios: establecimiento comercial en donde se presta el servicio 

 

Los derechos del trade dress han sido reconocidos para el conjunto de elementos 

que conforman el aspecto total de un establecimiento comercial. Se considera tanto el 

diseño exterior conformado por la fachada, que en ocasiones puede representar 

verdaderas obras arquitectónicas o de arte; como su diseño, decoración y presentación 
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interior, caracterizada por el mobiliario y su disposición, la iluminación, los letreros y 

cuadros, los colores deliberadamente escogidos; todo ello sumado al empleo de materiales 

modernos o clásicos utilizados para estilizar el establecimiento (Durán, 2019). 

En esta clasificación se presta especial atención a las características de la 

decoración interior y exterior del establecimiento comercial, sea este una tienda, un 

restaurante, una gasolinera, o cualquier otro medio por el que se presenta un producto o 

servicio para su venta al público. (Stevens et al. 2009). 

A manera de ejemplo podemos citar el aspecto blanco, minimalista y elegante de 

las tiendas de la compañía Apple Inc, la cual, en enero de 2013, registró el trade dress 

para el diseño de sus tiendas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 

(USPTO). El trade dress registrado se describe por incluir en la decoración de su tienda 

elementos minimalistas como: 

En el exterior, cuenta con un escaparate de cristal transparente, acompañado de 

grandes paneles rectangulares horizontales sobre la parte superior del frente de 

cristal, y dos paneles más estrechos apilados a cada lado del escaparate. En el 

interior cuenta con unidades rectangulares de iluminación, estanterías en voladizo, 

mesas rectangulares dispuestas en línea en el centro de la tienda; estanterías de 

varios niveles a lo largo de las paredes laterales, y una mesa oblonga con taburetes 

situada en la parte trasera de la tienda (Bautista, s.f, párr. 9). 

De lo expuesto podemos apreciar que en esta categoría de trade dress se protege 

la apariencia exterior e interior de los establecimientos comerciales caracterizada por 

formas, estructuras, colores, diseños particulares y demás elementos de naturaleza variada 

que en conjunto son capaces de distinguirla en el mercado e indicar indefectiblemente el 

origen empresarial. 

 



12 

 

1.3 Diferencias con otros Signos Distintivos  

 

Los diversos signos distintivos se diferencian entre sí por razones de tipo 

funcional, de modo que a cada uno de ellos le corresponde identificar y distinguir un 

elemento o conjunto de elementos concretos de las diversas realidades empresariales 

(Matheus López J & Matheus López C, 2009). 

En este punto analizaremos las diferencias existentes entre el trade dress y otros 

signos distintivos y encontraremos disparidades que van desde lo conceptual por sus 

distintas definiciones hasta lo jurídico, debido a los distintos elementos que cada signo 

protege. 

 

1.3.1 Diferencia con la marca 

Sobre este tema, en términos sencillos el tratadista Jorge Otamendi en su obra, 

Derecho de Marcas, señala que la marca es “el signo que distingue un producto de otro o 

un servicio de otro” (Otamendi, 1999, pág. 7). 

Las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras; en 

letras y números, imágenes, figuras, dibujos, símbolos, colores; pueden consistir 

asimismo en características tridimensionales, como la forma y el embalaje de los 

productos o en signos no visibles, como sonidos, fragancias, sabores; relieves y texturas 

perceptibles por el sentido del tacto; o por la combinación de cualquiera de estos signos 

(OMPI, 2016). 

Por otro lado, y como mencionamos anteriormente, el trade dress es una figura 

que otorga protección al aspecto visual total de los productos y servicios, constituido por 

una serie de elementos de distinta naturaleza que en conjunto revisten o constituyen el 

producto o establecimiento comercial. 
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De lo anterior resulta que tanto marcas como trade dress son figuras aplicables a 

productos y servicios y la lista de elementos que pueden constituir uno u otro signo es 

extensa. Ahora bien, con la finalidad de esclarecer las diferencias entre trade dress y 

marca, vamos a citar a manera de ejemplo las diferencias entre la marca tridimensional y 

el trade dress, signos que pueden ser fácilmente confundibles debido a su similar alcance. 

En lo que se refiere a la marca tridimensional, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, la define en los siguientes términos: “es aquel signo que ocupa las 

tres dimensiones del espacio, tratándose de un cuerpo provisto de volumen” (Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, 2006). 

La doctrina especializada en la materia ha señalado que este tipo de marcas se 

exteriorizan generalmente en los envases, envoltorios y formas de los productos; sin 

embargo, y en virtud del surgimiento de los signos no tradicionales, que constituyen 

nuevos objetos de protección del derecho marcario, la forma de los edificios también 

puede ser protegida y registrada como marca tridimensional (Berger, 2008). 

De lo expuesto podemos apreciar que los supuestos de la marca tridimensional 

empatan perfectamente con los objetos de protección del trade dress, siendo, por tanto, 

fácilmente confundible la protección de marca tridimensional de envases, configuración 

de productos o forma de los edificios, con cada categoría de trade dress respectivamente.  

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contribuye a 

esclarecer la diferencia entre estos signos por medio de un criterio sentado en la 

Interpretación Prejudicial No. 194-IP-2005, en la que señala que: 

Para que la forma tridimensional sea registrable como marca, es indispensable que 

presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias 

o comunes, a fin de evidenciar con lo típico y característico del producto o sus 

envases. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso 
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como elemento de distintividad del signo tridimensional (Interpretación 

Prejudicial 194-IP-2005, 2005).  

Con la citada interpretación prejudicial se puede apreciar claramente la diferencia 

entre estos dos signos. Por una parte, la marca tridimensional protege la forma distintiva 

del producto y para el efecto no se ha de considerar el etiquetado impreso como elemento 

de distintividad del signo. En virtud de ello podemos concluir que en la marca 

tridimensional el único elemento protegido es la forma, sin ningún complemento 

adicional. Por otro lado, si lo que se busca proteger es la forma del objeto junto con los 

demás elementos que la acompañan, nos encontramos ante la presencia de trade dress, 

que protege el conjunto de elementos y no solo uno de ellos. 

Esta misma lógica se aplica con los demás tipos de marcas. Pueden constituir 

marcas las palabras, imágenes, figuras, combinaciones de estas, pero la protección por el 

derecho marcario ampara únicamente para aquel elemento solicitado y que ha constituido 

propiamente la marca, es decir, al signo que individualiza el producto o servicio; a 

diferencia del trade dress, que protege la suma de elementos que forman el conjunto visual 

único y representativo de productos o servicios. En palabras sencillas podemos concluir 

que, el trade dress protege la apariencia, la presentación, la impresión visual integral, de 

los productos y servicios, mientras que la marca lo que protege es el signo que 

individualiza y distingue un producto o servicio a través de un elemento gráfico, 

denominativo o mixto. 

 

1.3.2 Diferencia con los rótulos o enseñas 

El COESCCI en su Artículo 424, define a los rótulos o enseñas de la siguiente 

forma: 



15 

 

“Se entenderá por rótulo o enseña cualquier signo que sea apto para distinguir un 

establecimiento de comercio” (Código Ingenios, 2016). 

Por su parte, Isaac Halperín (1967) define a la enseña como: “la inscripción o 

figura que se fija en el exterior del establecimiento para distinguirlo de los de propiedad 

de los concurrentes” (pág. 85) 

La enseña puede estar constituida por palabras, letras, números, dibujos, 

imágenes, formas, colores, logotipos, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, 

etiquetas, entre otros o por la combinación de estos elementos (SIC, 2021, párr.3).  

De las definiciones expuestas se desprende que el rótulo o enseña es un signo 

distintivo que sirve para identificar esencialmente a un local comercial. La enseña, al 

igual que el trade dress puede constituirse por una serie de elementos de distinta 

naturaleza, sin embargo, la protección es propiamente para el elemento identificador de 

local comercial y alcanza únicamente a este objeto. A diferencia del trade dress cuya 

esencia es proteger la impresión visual integral que reviste, constituye y distingue 

productos y servicios en el mercado; cabe recalcar que esta protección puede incluir a la 

enseña al ser uno de los elementos que conforman el aspecto del establecimiento 

comercial. 

Un ejemplo de enseña es la expresión ZARA, de la marca de ropa ZARA, la cual 

se encuentra invariablemente adherida en la parte exterior de los locales. 

 

1.3.3 Diferencia con el nombre comercial. 

El Código Ingenios (2016) define al nombre comercial en el artículo 415 de la 

siguiente manera: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que sea apto para 

identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad 

económica y distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares”. 
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Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2021) 

define al nombre comercial como el signo que identifica al empresario como tal en el 

desarrollo de su actividad económica. 

Un ejemplo de nombre comercial es la denominación INDITEX GRUPO 

EMPRESARIAL, denominación que identifica al grupo de fabricación y distribución 

textil, que abarca las marcas: ZARA, PULL & BEAR, BERSHKA, STRADIVARIUS. 

Con las definiciones expuestas podemos entender que el nombre comercial es un 

indicador, un medio por el cual se reconoce a un empresario, comerciante, la actividad 

económica que realiza o a su negocio físico. La sola definición de nombre comercial hace 

evidente la diferencia con el trade dress; mientras que el nombre comercial protege la 

denominación con la cual se conoce a una persona, su ejercicio económico, su negocio 

físico, o los tres, la protección del trade dress se enfoca en la dimensión visual de los 

productos o servicios.  

 

1.3.4 Diferencia con el lema comercial 

 

En la Decisión Andina 486 el lema comercial se encuentra definido de la siguiente 

manera: “Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como 

complemento de una marca” (Decisión Andina 486, 2000). 

El lema comercial se conoce comúnmente como eslogan y tiene por finalidad 

reforzar su recordación en la mente del consumidor (SIC, 2021). A manera de ejemplo 

podemos citar el lema comercial de la Compañía Apple que reza: “Think Different”. 

Uno de los principales objetivos de los empresarios al momento de crear su marca, 

es mantenerse presente en la memoria de los consumidores como la opción ideal o 

preferida, a fin de poder consolidarse en el mercado; para ello, se sirven de una serie de 

herramientas que les permiten cumplir dicho objetivo de manera continua y extendida en 



17 

 

el tiempo. En este contexto, el lema comercial no solo es importante, sino también 

necesario para poder posicionar a una marca y mantener dicha posición en el mercado. 

Ahora bien, de la definición de lema comercial se desprende que los elementos 

que componen esta figura son esencialmente palabras, frases o leyendas, lo cual a primera 

vista, sienta diferencias incuestionables con el trade dress, pues si bien el trade dress tiene 

por objeto hacer el producto o servicio más atractivo con la misma finalidad de generar 

recordación y reforzar el concepto de una marca, como ocurre con el lema comercial, los 

elementos que lo componen son diversos y no se encuentran limitados a palabras, 

leyendas o frases, sino, que abarcan una amplia gama de elementos de naturaleza variada 

como gráficos, colores, imágenes, formas, entre otros.     

 

1.3.5 Diferencia con la denominación de origen 

Las denominaciones de origen son un signo distintivo que identifican a un 

producto como originario de una localidad determinada, ya sea un país o una región 

específica, en la cual confluyen factores humanos y naturales particulares para los 

respectivos procesos de producción, elaboración y/o extracción de un determinado 

producto (SENADI, sf). 

A continuación, citaré algunos ejemplos para ilustrar este tema. En el campo de 

las bebidas alcohólicas encontramos el tequila. Si bien pueden existir varios envasadores 

de tequila en todo el mundo, la bebida es propiamente mexicana. Lo mismo ocurre con el 

champagne, el cual es originario de la zona Champagne de Francia. En el caso ecuatoriano 

encontramos los sombreros de paja toquilla, originarios propiamente de Montecristi. 

Al  igual que las denominaciones de origen, el trade dress tiene como finalidad 

ser un indicador de la fuente, sin embargo la diferencia radica en que, en el  caso de las 

denominaciones de origen, la fuente es un lugar o territorio específico en el cual confluyen 

distintos factores naturales y humanos para la creación del producto en cuestión, y esa 
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fuente es propiamente la esencia del signo; no así en el trade dress, cuya esencia es 

proteger la impresión visual integral de los objetos y su fuente es básicamente la empresa 

a la cual representan a través de la apariencia distintiva de dichos objetos. 

Con lo expuesto podemos concluir que el trade dress es un signo distintivo 

autónomo, con particularidades y requerimientos propios que lo distinguen del resto de 

signos distintivos; sin perjuicio de la estrecha relación y compatibilidad que guarda con 

los mismos. 
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CAPÍTULO II 

REGULACIÓN DEL TRADE DRESS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE 

COMPETENCIA DESLEAL 

2.1 Criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acerca 

de la regulación del trade dress por la legislación sobre competencia 

desleal 

La disciplina jurídica de la competencia desleal, es contemplada, en el régimen 

común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, como un instrumento de 

protección del orden económico y del sistema competitivo integral. La finalidad de la 

figura de la competencia desleal se presenta en dos facetas, de un lado consiste en 

precautelar los intereses de los empresarios en cuanto podrían resultar perjudicados por 

la actuación indebida del competidor de mala fe, y por otro lado busca la protección 

efectiva de los intereses de los consumidores en cuanto son destinatarios en última 

instancia de muchas de las prácticas indebidas del actor desleal (Interpretación prejudicial 

217-IP-2015, 2015). 

La institución de la competencia desleal reconoce que la libre competencia no es 

irrestricta (Piva, 2012). Consecuentemente, busca regular el ejercicio de los actores 

económicos, limitando el mismo al respeto a los derechos de los demás actores 

económicos y al acatamiento del ordenamiento jurídico. De manera que, en el desarrollo 

de toda actividad comercial, los participantes están llamados a actuar de buena fe, bajo 

pena de represión en caso de contrariar dicho deber. 

Es preciso señalar que el espectro de esta institución es amplio y cualquier acto 

de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, constituye 

competencia desleal (Convenio de París, 1883). 

En este sentido, un acto de competencia desleal puede efectivamente estar 

relacionado con la infracción de derechos de propiedad industrial; los cuales, pese a no 

encontrarse expresamente consagrados en el ordenamiento jurídico de algunas 
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legislaciones, como ocurre con el trade dress, son susceptibles de ser protegidos con base 

a las reglas de competencia.  

Con el objetivo de conocer los criterios con los cuales el Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina (en adelante Tribunal de la CAN), regula el trade dress, mediante 

la legislación de la competencia desleal, se analizará la interpretación prejudicial 217-IP-

2015, en la cual el Tribunal de la CAN establece la forma en la que se vincula la figura 

del trade dress con la competencia desleal y los criterios que deben observarse en los 

casos en los que se alegue su infracción.   

 

2.1.1 Interpretación prejudicial proceso 217-IP-2015 

El proceso objeto de la presente interpretación prejudicial versa, sobre una 

denuncia basada en actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y 

explotación de la reputación ajena, resultante de la imitación de elementos gráficos, 

figurativos y cromáticos que en conjunto configuran el empaque de un producto. En otras 

palabras, se alega la infracción de trade dress de packaging. 

En este sentido, el Tribunal de la CAN se pronunció en primer lugar sobre los 

actos de competencia desleal y en segundo lugar sobre el trade dress. 

Sobre los actos de competencia desleal, el artículo 258 de la Decisión Andina 486 

(2000) sostiene que “se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial 

realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. 

En cuanto a este concepto, el Tribunal de la Comunidad Andina considera que, se 

trata de actos que se producen cuando en el entorno competitivo se actúa con la intención 

de dañar a un competidor o aprovecharse de situaciones que puedan perjudicarlo; 

actuación que se aleja de la buena fe comercial, la cual incluye la conciencia de actuar y 

participar en el mercado con la convicción de no causar daño a nadie y no defraudar a la 
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ley. De modo que, se considerará desleal toda actividad que se aleje de estos principios y 

esté encaminada a producir daño, ya sea que efectivamente lo produzca o solamente sea 

susceptible de producirlo (Interpretación prejudicial 217-IP-2015, 2015). 

En cuanto a la competencia desleal por medio de actos de confusión, el artículo 

259 literal a) de la Decisión 486 se refiere a los actos de confusión como “cualquier acto 

capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, 

los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (Decisión Andina 

486, 2000). 

Según lo dispuesto en esta norma, son extensas las formas en las que se puede 

infringir la correcta competencia en esta modalidad. La confusión puede, en efecto, darse 

en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de 

productos, envases, envolturas, entre otros (Interpretación prejudicial 217-IP-2015, 

2015). 

En el caso concreto, utilizar un signo distintivo ajeno, con la finalidad de pasar 

como propios productos que no corresponden, encaja dentro de este supuesto de 

confusión y es consecuentemente considerado desleal. Así, si un comerciante, utiliza una 

marca o un signo idéntico o similar al de su competencia, sin mediar con el 

consentimiento de este último, estaremos frente al acto desleal descrito (Interpretación 

prejudicial 217-IP-2015, 2015). 

Ahora bien, en lo referente al trade dress, el Tribunal de la CAN lo define de la 

siguiente manera: “el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de 

presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación 

generan una percepción distintiva en la mente del consumidor” (Interpretación prejudicial 

217-IP-2015, 2015, pág. 32). 
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Respecto la regulación del trade dress, el Tribunal de la CAN realiza 

consideraciones especiales, en cuanto dicha figura jurídica no se encuentra expresamente 

contemplada en la Decisión Andina 486. Sin embargo, el Tribunal de la CAN reconoce 

la importancia de dicha figura en el contexto económico actual y la necesidad de 

protección jurídica que requiere por la misma razón. Es así que procede a vincular esta 

figura jurídica con la disciplina de la competencia desleal, y lo hace de la siguiente 

manera: 

Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas 

tridimensionales, deberá́ utilizarse para reconocer el derecho respecto de un 

diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que 

no podrá́ concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un 

producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no 

posee distintividad. (…) En materia de competencia desleal es necesario, para 

reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en 

este caso), que este posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de 

configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo 

conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, 

figuren en el elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que 

imprima y dé el rasgo distintivo (Interpretación prejudicial 217-IP-2015, 2015, 

pág. 31). 

 

Del criterio expuesto se puede colegir que la apariencia de un producto será 

protegida y reconocida como propiedad exclusivamente de su titular en cuanto ésta sea 

distintiva, es decir, represente un conjunto único, particular y diferente de los demás en 

el mercado. De manera que el requisito indispensable para que la apariencia de un 
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producto pueda ser protegido a través de la competencia desleal, es que goce de 

distintividad.  

Para profundizar en este particular, el Tribunal de la CAN se remite al proceso 

234-IP-2013 en el cual, en similar sentido, señala lo siguiente: 

Para que un envase pueda ser objeto de protección, es esencial que la forma o 

presentación del mismo, posea la capacidad de designar la información y características 

del producto envasado y su calidad. Sin embargo, y más importante, es que posea la 

capacidad de distinguir el producto del de otras empresas y servir como un identificador 

del origen empresarial. No se debe olvidar que los signos que actúan exclusivamente 

como indicadores de información y características de un producto o servicio, no deberían 

gozar de protección legal, debido a que la mención de las mismas debe estar a disposición 

de todos y no de un empresario en particular. El Tribunal de la Comunidad Andina 

reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva de un empresario 

o comerciante, sin embargo, sostiene que este derecho tiene como contraparte un deber, 

el de la diferenciación (Interpretación prejudicial 234-IP-2013, 2013). 

Las presentaciones usuales o comunes, no aportan novedad ni valor y están a 

disposición de todos en el mercado, razón por la cual no gozan de protección pues no son 

lo suficientemente capaces de representar o identificar algo significativo en el comercio; 

por ello, la apariencia distintiva será susceptible de protección contra los actos desleales 

de su competencia, en cuanto su titular cumpla con el mencionado deber de 

diferenciación. 

Una vez expuesta la forma en la que el trade dress puede ser protegido mediante 

la institución de la competencia desleal, el Tribunal de la CAN procede a establecer los 

criterios con los que se debe analizar y entender al trade dress, en los casos en los que se 

alega su infracción. 
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Así pues, las apariencias distintivas se protegen de conformidad con la estructura 

de sus elementos, entre ellos sus colores, formas, texturas, tipografías, diseño, decoración, 

y la disposición de dichos elementos en el conjunto. De manera que, cuando se discuta la 

infracción de la apariencia, el juzgador deberá considerar el impacto visual integral del 

conjunto distintivo, el cual está compuesto por la suma de distintos los elementos 

cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de colores, la tipografía empleada y en 

general toda clase de componentes que en conjunto constituyen la apariencia distintiva 

de un producto o su empaque, o de un establecimiento comercial. Apariencia que deberá 

ser lo suficientemente distintiva y apta para individualizar los objetos e identificar el 

origen empresarial. (Interpretación prejudicial 217-IP-2015, 2015). 

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina, podemos 

entender que, en primer lugar, el trade dress es el resultado de la reunión de elementos de 

distinta naturaleza que en conjunto constituyen el aspecto visual de un bien o servicio. En 

segundo lugar, cuando se discuta la infracción del trade dress, se deberá considerar la 

infracción del conjunto visual de los productos o establecimientos, apreciado en su 

totalidad con todos sus elementos y características. 

De lo anterior podemos observar que la figura del trade dress, a pesar de no estar 

regulada en forma expresa en la normativa comunitaria Andina, puede protegerse a través 

de las normas de competencia desleal en cuanto sea distintiva; y dicha distintividad será 

determinada en virtud de las características que forman el conjunto visual integral, único 

y representativo del producto o servicio. 

Conforme a los criterios expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina se pronunció de la siguiente forma: 

En el caso concreto, el juez consultante deberá analizar si se trata de un supuesto 

de competencia desleal por confusión con una marca registrada; previo a concluir aquello, 
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deberá establecer si existe riesgo de confusión entre los signos confrontados, analizando 

si existen semejanzas suficientes capaces de engañar al público e inducirlo a error, 

tomando en consideración especial los criterios esgrimidos sobre el trade dress 

(Interpretación prejudicial 217-IP-2015, 2015). 

Para concluir si se trata de un acto de competencia desleal, en primer lugar, se 

debe verificar que la apariencia del objeto afectado, no consista en una forma o 

presentación usual o común en el mercado, es decir que sea efectivamente distintiva, de 

lo contrario, no podrá ser protegida a través del derecho de la competencia desleal. 

En segundo lugar, se procederá a confrontar los signos en conflicto, para lo cual 

se tomará en cuenta la composición visual integral de los mismos. En el caso concreto, se 

analizará la apariencia los empaques de los productos, tomando en consideración el 

conjunto de elementos que caracterizan al empaque y señalando las semejanzas que 

pueden encontrarse entre los empaques. 

En tercer lugar, y como resultado del análisis de la confrontación de los signos, se 

concluirá si existe riesgo de confusión entre los signos confrontados. En caso de que las 

semejanzas encontradas sean lo suficientemente capaces de inducir al consumidor al 

error, se determinará la configuración del acto desleal en cuestión. 

Resumiendo lo planteado podemos decir que, el trade dress es una figura jurídica 

de gran importancia en el contexto comercial actual, razón por la cual es indispensable 

que goce de reconocimiento y protección jurídica, pues de no hacerlo, el correcto 

funcionamiento del orden económico sufriría consecuencias negativas, frente a la 

imposibilidad de hacer valer los derechos, ante imitaciones o usurpaciones provenientes 

de competidores desleales. Es por ello que el Tribunal de la CAN ha procedido a 

incorporar esta figura y a tutelarla a través del derecho de la competencia, en el cual se 
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prohíbe toda práctica anticompetitiva y se reprimen aquellos actos que efectiva o 

potencialmente son susceptibles de producir daño o desequilibrio en el mercado. 

Adicional a ello se afirma que, el motivo por el cual la disciplina de la 

competencia desleal es el principal instrumento de combate contra la imitación del trade 

dress es el siguiente: “evitar que infractores se apropien de elementos distintivos del 

producto o del servicio ajeno y saquen provecho de la fama y del prestigio de la 

competencia” (Piva, 2012, pág. 203).  

 

2.2 Ejemplos de actos de competencia desleal atentatorios al trade 

dress 

Como se mencionó anteriormente, son innumerables los actos y las prácticas que 

pueden encuadrarse como competencia desleal; al respecto, el autor Gustavo Piva (2012) 

sostiene que todo acto por el que un competidor obtenga provecho y beneficio del 

esfuerzo y de la fama de otro competidor, constituye competencia desleal. 

En el caso del trade dress, son diversos los casos en los que las imitaciones de la 

impresión visual pueden ser reprimidas con base a la competencia desleal, dentro de estos 

casos encontramos principalmente a los actos de confusión y los actos de dilución, como 

se explicará a continuación.  

 

2.2.1 Actos de confusión 

Se entiende por actos de confusión a aquellos “actos dirigidos a aprovechar la 

equivocación del consumidor, mediante la imitación de los nombres, y de los productos 

del competidor más acreditado” (Roubier, 1952, pág. 76)  

En el caso del trade dress, la confusión tiene lugar cuando existe similitud en la 

totalidad del conjunto visual que imprime o configura un producto (trade dress de 
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configuración de producto) su empaque (trade dress de packaging) o un establecimiento 

(trade dress de establecimiento comercial) (Berger, 2008). 

Dicho de otra forma, los actos de confusión son aquellos actos que inducen al 

engaño al consumidor y producen un efecto de falsa identificación. Al tratarse del trade 

dress, esta modalidad de competencia desleal se configura con la imitación de las 

características que componen la apariencia visual integral de un producto o 

establecimiento comercial.  

La forma más común de confusión tiene lugar cuando el consumidor adquiere un 

producto en lugar de otro. Por ejemplo, al encontrarse en un supermercado, el comprador 

busca un producto específico, y debido de las semejanzas existentes entre los empaques 

que contienen el mismo producto, el consumidor elige el producto semejante en lugar de 

aquel que realmente pretendía adquirir (Piva, 2012). 

En el ejemplo citado, nos referimos a un acto de confusión respecto al trade dress 

de packaging de un producto. La existencia de similitudes en la impresión visual del 

empaque, conducen al consumidor a errar respecto a su verdadera preferencia; confusión 

que ha sido inducida en el consumidor y que configura el acto desleal descrito.  

Conviene señalar que, la importancia de proteger el trade dress contra los actos de 

confusión, radica en el hecho de que los consumidores no siempre son capaces de 

identificar las diferencias existentes entre los distintos productos, siendo por tanto 

susceptibles de caer en la falsa identificación de un producto y adquirir otro que no era el 

de su preferencia.  

Al respecto, el autor brasileño Clovis da Acosta menciona que, el público 

consumidor no siempre está integrado por expertos, especialistas y peritos; por el 

contrario, la mayor parte del público está compuesto por personas no atentas, que buscan 

a los productos por sus nombres pronunciados o memorizados de modo incompleto o 
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errado, o con una vaga imagen mental con rasgos imprecisos de sus detalles, 

características, su composición gráfica y colores (Clovis da Costa Rodrigues, 1945). 

 Lo expuesto por este autor, hace referencia a que el grado de atención y 

discernimiento de los consumidores, al momento de entrar en contacto con los distintos 

productos o servicios, no siempre es el más elevado. El consumidor no siempre se fija en 

los detalles, o se predispone a analizar objeto por objeto al momento de realizar su 

compra, sino que basado en una imagen mental de lo que desea, inspira su acción de 

compra. De manera que, si la apariencia de un producto o establecimiento comercial, es 

idéntica o similar a la de su competencia, es probable que el consumidor corra el riesgo 

de ser engañado debido a la similitud visual de los objetos en cuestión. 

 Por su parte, Gustavo Piva (2012) sostiene que, dependiendo del grado de 

similitud existente entre el conjunto visual de los objetos, el consumidor corre el riesgo 

de asociarlos y presumir que ellos gozan el mismo origen empresarial o poseen la misma 

calidad. Por ese motivo, se debe proteger especialmente al consumidor no atento, quien 

inducido al error puede adquirir un producto de un fabricante distinto al preferido. 

Cabe recalcar que frente a imitaciones de trade dress, la ley busca evitar la 

confusión real entre trade dress, pero también busca evitar la posibilidad de confusión 

que lleve al consumidor a adquirir el producto de la competencia por engaño; esto quiere 

decir que el fraude competencial se consuma también en la sola posibilidad de confundir 

al consumidor (Piva, 2012). 

En la siguiente ilustración, se puede observar la infracción de dos clases de trade 

dress: de packaging y de configuración de producto. 
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Figura 1. 

Botella y empaque de los perfumes Chanel No. 5 y Flower of story 

 

 Reproducida de Botella y empaque de los perfumes Chanel No. 5 y Flower of story, de 

Fashion, Law & Bussiness, 2022 (https://www.fashionlawbusiness.com/flbstories/chanel-prevails-in-

unfair-competition-case-over-its-perfume-bottles-in-china) 

 

En este ejemplo puede ocurrir que, el producto imitado sea adquirido por el 

consumidor sin mediar reflexión alguna, debido a las semejanzas existentes entre el 

producto imitado y el producto original. También puede ocurrir que el consumidor 

considere que los dos productos están relacionados y provienen de la misma fuente 

empresarial, generando una asociación indebida (Berger, 2008). Lo dicho hasta aquí 

expresa los efectos que el acto desleal de confusión puede generar en los consumidores, 

como resultado de la imitación del trade dress.   

La infracción del trade dress por medio de actos de confusión, es entonces un acto 

ilícito mediante el cual el competidor desleal, valiéndose del engaño, asocia de manera 

fraudulenta su producto a uno de su competencia, mediante la imitación y apropiación de 

las características de la apariencia visual que revisten un determinado bien o servicio; 

https://www.fashionlawbusiness.com/flbstories/chanel-prevails-in-unfair-competition-case-over-its-perfume-bottles-in-china
https://www.fashionlawbusiness.com/flbstories/chanel-prevails-in-unfair-competition-case-over-its-perfume-bottles-in-china
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generando confusión en los consumidores y adquiriendo una ventaja competitiva a costa 

de los derechos de los demás actores económicos.  

 

2.2.2 Actos de dilución 

 

En términos generales, se entiende por dilución a la pérdida del carácter distintivo 

de una marca que se produce por acción de un tercero (Gutiérrez Fernández, 2014). 

La International Trademark Association, señala que el acto desleal de dilución se 

configura cuando un tercero no autorizado, utiliza un signo notoriamente conocido para 

identificar productos o servicios propios, lo cual trae como consecuencia la pérdida de 

distintividad o desprestigio de la imagen de la marca (International Trademark 

Association, 2020). 

Mediante la teoría de la dilución lo que se busca es preservar el poder distintivo 

de las marcas notoriamente conocidas (Berger, 2008), pues de esta cualidad se determina 

el éxito comercial de la marca y su perdurabilidad en el tiempo. 

En este sentido, el acto desleal de dilución, afecta a la cualidad más importante de 

las marcas, su distintividad. Mediante este acto desleal, el competidor intenta 

aprovecharse del valor, prestigio y reputación de una marca ya consolidada en el mercado. 

Esto resulta en una afectación directa al valor comercial y a los derechos de los titulares 

de la marca notoriamente conocida, por cuanto su poder distintivo se ve deteriorado ante 

la pérdida de exclusividad que genera el hecho de que un competidor ordinario haga uso 

de su nombre, imagen, atributos, entre otros.  

El autor Frank Schechter (1927) sostiene que el valor de una marca se determina 

en base a su poder de venta, el cual crece en cuanto más distintiva sea ésta. Por este 

motivo, el carácter distintivo de la marca debe ser protegido del uso en bienes no 

competitivos. Es decir, aun cuando no exista posibilidad de confusión por tratarse 
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de bienes pertenecientes a segmentos distintos del mercado, con el fin de evitar que se 

afecte la identidad de la marca y disminuya su capacidad identificadora.   

Con lo expuesto, podemos concluir que la dilución es la reducción del poder 

distintivo y de identificación de un signo, lo cual conlleva a su vez, la disminución de su 

valor comercial y en consecuencia la pérdida de su poder de venta. Cuanto más único y 

distintivo es un signo, mayor es el impacto que genera en el mercado y la apropiación 

mental que hacen los consumidores de dicho signo. Por esta razón, el grado de protección 

requerido es superior en comparación con los signos distintivos tradicionales.  

 Lo dicho hasta aquí aplica para las marcas notoriamente conocidas, sin perjuicio 

de que dicha protección se extienda al trade dress de dichas marcas. A continuación, 

explicaremos las clases de dilución que pueden afectar al trade dress de una marca 

notoriamente conocida, y que son: a) dilución por empañamiento o blurring, y b) dilución 

por denigración o tarnishment. 

 

a) Dilución por empañamiento o blurring.  
 

La dilución por empañamiento ocurre cuando un tercero no autorizado utiliza una 

marca notoria para distinguir bienes o servicios distintos a los que originalmente dicha 

marca distingue e identifica. Este uso indebido de la marca notoria trae como 

consecuencia que el vínculo existente entre la marca notoria y los bienes y servicios que 

distingue, se diluya (Barrera Taboada, 2005).  

Respecto al trade dress, el blurring tiene lugar cuando un competidor se apropia 

de las características de la apariencia visual de los bienes y servicios de una marca 

notoriamente conocida y las reproduce en sus bienes o servicios. Esto se produce a través 

de una copia integra de una imagen ya consolidada o mediante la sutil repetición de 

patrones, formas, colores y otros elementos que conforman la imagen. Con esta actuación 
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el competidor desleal busca remitir al comprador del nuevo producto a un artículo ya 

existente en el mercado (Lapa, 2020).  

En la siguiente imagen, encontramos un ejemplo de infracción de trade dress 

mediante la dilución por empañamiento. 

Figura 2 

Empaque de los productos Maizena y Alisena. 

 

La marca Maizena es utilizada para distinguir almidón de maíz mientras que la marca 

Alisena es utilizada para identificar tratamientos capilares. Reproducida de Empaque de los 

productos Maizena y Alisena, de identifique Marcas y patentes, 2019 

(https://www.identifiquemarcasepatentes.com.br/post/conhe%C3%A7a-mais-sobre-o-caso-

alisena) 

 

En el presente ejemplo se observa que los elementos del packaging del producto 

ALISENA, remiten al consumidor al trade dress del producto MAIZENA; como 

consecuencia de ello el trade dress de MAIZENA pierde singularidad y se deprecia su 

carácter distintivo, al ser asociado indebidamente con productos distintos a los que 

originalmente representa. 

  

b) Dilución por denigración o tarnishment. 

https://www.identifiquemarcasepatentes.com.br/post/conhe%C3%A7a-mais-sobre-o-caso-alisena
https://www.identifiquemarcasepatentes.com.br/post/conhe%C3%A7a-mais-sobre-o-caso-alisena
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La dilución por denigración tiene lugar cuando un tercero utiliza una marca 

notoria en un contexto ofensivo o deshonroso, de manera que se desprestigie o desacredite 

a la marca (Berger,2008) 

Al respecto, el autor Federico Berger, sostiene que la denigración ocurre cuando 

un agente económico asocia indebidamente una marca notoria con un producto o servicio 

inferior o de mala calidad, lo cual resulta en pérdida de prestigio y de implicaciones 

positivas sobre la marca por parte del público consumidor (2008). 

De lo expuesto podemos entender que la dilución por denigración consiste en el 

uso deplorable de un signo distintivo. Dicho uso se produce en un contexto distinto para 

el cual fue originalmente concebido y con la finalidad de disminuir su fama y prestigio. 

Esta actuación influye directamente en la forma en la que un signo es percibido y valorado 

por el consumidor, pues el mismo, al encontrarse con una marca cuya imagen ha sido 

afectada, perderá credibilidad en la misma y de preferencia se inclinará por otra cuya 

reputación no se encuentre agraviada. 

Al tratarse del trade dress, la dilución por denigración se configura mediante la 

imitación de los elementos del trade dress de una marca notoria, para distinguir bienes o 

servicios distintos a los que la marca normalmente representa, produciendo daño a la 

imagen y pérdida de reputación del signo (Berger, 2008). 

Para ilustrar esta cuestión nos remitimos al siguiente ejemplo: 
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Figura 3 

Portada del Disco “El Álbum de Tu Corazón” del Grupo Miranda. 

 

 

Nota. Reproducida de Portada del Disco “El Álbum de Tu Corazón” del Grupo Miranda, 

(https://www.pinterest.com.mx/pin/627407791833446233/) 

Figura 4 

Reverso del Disco “El Álbum de Tu Corazón” del Grupo Miranda. 

 

 

Nota. Reproducida de Portada del Disco “El Álbum de Tu Corazón” del Grupo Miranda, 

(https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1422979199-cd-miranda-el-disco-de-tu-

corazon-_JM) 

https://www.pinterest.com.mx/pin/627407791833446233/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1422979199-cd-miranda-el-disco-de-tu-corazon-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1422979199-cd-miranda-el-disco-de-tu-corazon-_JM
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En el presente ejemplo podemos observar la imitación del trade dress de una 

reconocida cadena de restaurantes, MCDONALD'S, por parte de un grupo musical 

argentino, para identificar su producto artístico. La infracción surge de la apropiación de 

los elementos que conforman el trade dress de la marca MCDONALD'S, entre ellos la 

tipografía y los colores, los cuales son utilizados en la identificación de sus 

establecimientos comerciales y en el packaging de sus productos. Asimismo, se puede 

observar la reproducción del uniforme que utilizan los empleados de dicho restaurante, 

por parte de la cantante del grupo.  

En este punto conviene decir que nos encontramos ante un acto de dilución por 

denigración mediante parodia. La apropiación del trade dress, por parte del grupo musical, 

pone en ridículo y desprestigia la fama de la cadena de restaurantes. Además, como se 

puede apreciar, de la forma en que la cantante luce el uniforme del restaurante, se 

evidencia “el espíritu de deshonrar el prestigio del citado restaurante” (Berger, 2008, pág. 

29) 

El propósito evidente de este acto del grupo musical fue la promoción de su 

producción musical, aprovechándose de la imagen comercial consolidada de la famosa 

empresa MCDONALD'S. Dicha actuación produjo daños en la imagen y la identidad de 

la marca.  Razón por la cual, luego de una petición expresa por parte de la cadena de 

restaurantes, el grupo musical procedió a cambiar la imagen de su disco. 
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CAPÍTULO III 

LEGISLACIÓN COMPARADA Y ANÁLISIS DE CASOS 

3.1 Breve referencia al sistema marcario norteamericano 

Los derechos exclusivos sobre una marca, se adquieren de un modo distinto 

dependiendo del tipo de sistema marcario que se adopte en el ordenamiento jurídico de 

cada país. De esta manera, encontramos dos sistemas de adquisición de derechos sobre 

una marca, el sistema declarativo y el sistema atributivo.   

Por una parte, el sistema declarativo de marcas, determina que será titular de una 

marca la primera persona que haga uso de ella en el comercio, sin necesidad de registro 

alguno. En este sistema el derecho nace por el uso y el registro de la marca no es 

obligatorio, sino que únicamente posee un valor declarativo. Por otra parte, el sistema 

atributivo de marcas determina que, la titularidad de una marca, será asignada a quien 

primero registre la marca ante la autoridad competente correspondiente, de manera que, 

el registro es constitutivo y solo mediante el mismo se le atribuye la propiedad al titular 

(Martinez,2006). 

En el caso del ordenamiento jurídico norteamericano, tema que nos ocupa en el 

presente capítulo, el derecho marcario se basa en el sistema declarativo de marcas, en el 

cual el derecho sobre la marca le corresponde a la primera persona que hizo uso de ella 

en el mercado, sin necesidad de que exista un registro previo (Berger, 2008). Esto quiere 

decir que, a partir del primer uso comercial de una marca, se genera el derecho y con él 

su protección jurídica. 

Ahora bien, en cuanto al registro de la marca, es preciso señalar que el sistema 

marcario norteamericano contempla dos clases de registros de marcas, un registro a nivel 

estatal, y otro a nivel federal.  
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Una marca registrada a nivel estatal es expedida por una oficina estatal, y su 

ámbito de acción y protección está limitado solamente al territorio del estado en el que la 

marca ha sido registrada. Por otro lado, una marca registrada a escala federal, es expedida 

por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y ofrece un ámbito 

de protección más extenso, pues el registro federal otorga el derecho a su titular de utilizar 

la marca en todo el territorio de Estados Unidos (Yang,2022). 

Por su parte, el Registro Federal de marcas consta a su vez de dos sub registros 

distintos, el Registro Principal y el Registro Suplementario. En el Registro Principal se 

concede protección a las marcas inherentemente distintivas y a las marcas que han 

adquirido distintividad en virtud del significado secundario. En el Registro 

Suplementario, se ofrece protección a aquellas marcas que no siendo inherentemente 

distintivas tienen el potencial para adquirir ese carácter distintivo, de manera que, con el 

uso, en lo posterior, podrán ser registradas en el Registro Principal una vez adquirida 

dicha cualidad (Miller, 2021). 

Lo expuesto hasta aquí refleja las particularidades del sistema marcario 

norteamericano, el cual es esencial entender por cuanto el trade dress, es una figura 

jurídica originaria de dicho sistema. A continuación, es necesario hacer mención a la 

normativa legal en materia de marcas que rige en el ordenamiento jurídico 

norteamericano, la ley denominada Lanham Act. 

 

3.2 Ley aplicable: Lanham Act 

La Lanham Act, también denominada ley de marcas, constituye el marco 

legislativo en materia de marcas en Estados Unidos. Específicamente el título 15 de dicho 

cuerpo legal, establece el régimen jurídico de las marcas y define las prohibiciones y 

sanciones por la infracción de marca. El objeto principal de esta ley es el siguiente: 
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Regular el comercio haciendo accionable el uso engañoso y equívoco de las 

marcas, proteger a las personas involucradas contra la competencia desleal y 

prevenir el fraude y el engaño mediante el uso de reproducciones, copias, 

falsificaciones o imitaciones de marcas registradas (Lanham Act 15, U.S.C. 1127).  

En este contexto, la Lanham act define a las marcas de la siguiente manera: 

El término "marca" incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo 

(device), o cualquier combinación de los mismos, utilizada por una persona, para 

identificar y distinguir sus productos, de los fabricados o vendidos por otros y para indicar 

el origen de los productos. (Lanham Act 15, U.S.C. 1127).   

De la definición expuesta, se puede colegir que, puede constituir marca cualquier 

signo que sea capaz de distinguir e identificar el origen empresarial de los productos en 

el mercado. Al lado de ello se puede afirmar que son innumerables los elementos que 

pueden ser registrados como marca, pues la legislación al incorporar el término device 

dentro de los signos registrables, nos da a entender que reconoce como marca a los signos 

no tradicionales, entre los cuales encontramos la marca olfativa, la marca sonora, la marca 

de color y el trade dress. 

En cuanto al trade dress, la lanham act no contempla una definición de dicha 

figura, sin embargo, se hace referencia a la misma en distintas secciones. Además, de 

conformidad con la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria, se ha establecido que el trade 

dress podrá ser protegido por la lanham act, en cuanto cumpla la misma función de 

identificación de la fuente que una marca (Aherne, s.f). 

Así pues, un primer momento en el que encontramos el término trade dress en la 

lanham act es en la sección 43 literal a), título 15, del mencionado cuerpo legal, en el cual 

se hace alusión a las acciones civiles a las que tienen derecho los titulares de una marca 

ante una eventual infracción de sus derechos. En esta sección se establece lo siguiente:  
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Cualquier persona, que, con respecto a bienes o servicios en el comercio, utilice 

un signo distintivo de forma que sea capaz de causar confusión, error o engaño en 

cuanto a la afiliación, conexión o asociación de un competidor con otro, será 

responsable en una acción civil por cualquier persona que crea que es o puede ser 

perjudicada por dicho acto.  

(Lanham Act 15, U.S.C. 1125).   

Respecto al trade dress, expresamente señala: 

En una acción civil por infracción de trade dress, en virtud de este capítulo, para 

el trade dress no registrado en el registro principal, la persona que pretende hacer 

valer la protección del trade dress tiene la carga de probar que la materia que se 

pretende proteger no es funcional (Lanham Act 15, U.S.C. 1125).   

De conformidad con lo expuesto en esta sección, toda persona que se crea afectada 

por la actuación comercial ilegal de otra, respecto al uso indebido de un signo distintivo, 

está facultada para iniciar una acción civil en contra del infractor; y se sancionará a aquel 

competidor que, mediante su actuación, cree una probabilidad de confusión o asociación 

indebida respecto de sus bienes o servicios con los de su competencia.  

Asimismo, el trade dress se encuentra expresamente protegido por esta 

disposición legal, y de lo expuesto, podemos colegir, a prima facie, que los requisitos para 

que el trade dress sea protegible, son los siguientes: a) la distintividad, como como 

cualidad inherente de todos los signos distintivos, y b) la no funcionalidad de la materia 

que se pretende proteger, tal como expresamente se menciona en la lanham act. En el 

resto del presente capítulo se analizará con mayor detalle cada uno de los requisitos en 

mención. 
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3.3 El Trade Dress: concepto, requisitos, protección 

 

Al hablar de trade dress, nos referimos esencialmente a una forma creativa e 

innovadora que han adoptado los empresarios para presentar sus productos y servicios en 

el mercado y diferenciarse de su competencia.   

El trade dress o apariencia distintiva se define en términos sencillos como la 

imagen total, apariencia global o impresión visual de un producto o servicio (Berger, 

2008). 

 En base a esta primera definición, podemos entender que el trade dress es la 

imagen con la que se muestra un producto o servicio en el mercado y mediante la cual los 

consumidores reconocen determinada marca.  

El autor Zaltman (2004) en su obra titulada: Cómo piensan los consumidores, 

sostiene que los humanos pensamos en imágenes y no en palabras, de manera que una 

imagen llamativa es capaz de generar en el consumidor un impacto mayor que 

aquel generado por las palabras, pues las imágenes nos conectan con nuestros sentidos y 

emociones y por esta razón constituyen un medio de comunicación más creativo y 

efectivo. 

En este sentido, del poder identificador de las imágenes y de la necesidad 

imperiosa de los empresarios de innovar y posicionarse en el mercado, surge el trade 

dress, como una forma particular de presentar los objetos al público consumidor, y 

de proteger dichos objetos en cuanto su apariencia cumpla la función identificadora del 

origen empresarial. 

A continuación, conviene repasar definiciones doctrinarias de dicha figura 

jurídica. 

La International Trademark Association define al trade dress como la imagen 

global de un bien o servicio, mediante la cual se identifica la fuente de los mismos y se 
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diferencia de los demás de su competencia. Esta imagen puede consistir en diversos 

elementos como el tamaño, la forma, el color, o las combinaciones de color, la textura, 

los gráficos, el diseño, entre otros; de los bienes y servicios que se pretenden proteger, y 

se exterioriza mediante el etiquetado y envasado del producto, la decoración o el entorno 

en el que se prestan los servicios, e incluso en la forma o configuración del producto 

mismo (INTA, 2012). 

Por su parte, el autor J. Thomas McCarthy (1973), define el trade dress como “la 

totalidad de elementos que forman un producto o un servicio y que combinados crean un 

conjunto   visual   para   ser   presentado en el mercado a los consumidores” (Pág.40). 

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, define al trade 

dress como la imagen total de un producto o un establecimiento comercial. Puede 

considerarse como cualquier aspecto de la apariencia general que actúa como símbolo 

que distingue los productos y servicios de una empresa e identifica su procedencia, sin 

cumplir ninguna otra función significativa (Patridge, 2002).  

Como síntesis de lo hasta aquí mencionado, podemos entender que el trade dress 

constituye esencialmente el aspecto general que reviste un determinado objeto en el 

mercado y mediante el cual el empresario comunica visualmente el origen empresarial de 

los bienes y servicios que ofrece. En otras palabras, se puede entender al trade dress como 

el arte visual integral de una marca, formado por distintos componentes que en conjunto 

individualizan un producto o servicio, y cumplen la función identificadora de la fuente. 

En cuanto a los requisitos que debe cumplir el trade dress para ser susceptible de 

protección, la jurisprudencia norteamericana ha establecido los siguientes requisitos: a) 

Distintividad y b) No funcionalidad. Seguidamente explicamos a detalle cada uno de 

ellos. 
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3.3.1 Distintividad 

 

Se entiende por distintividad a la capacidad que tiene un signo para individualizar, 

identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo 

posible que el consumidor reconozca el origen empresarial de los mismos y los seleccione 

sin riesgo de confusión (Interpretación Prejudicial 014-IP-2011, 2011). 

En cuanto al trade dress, se exige que éste sea distintivo, esto es, que el conjunto 

de elementos que conforman la apariencia general del objeto que se presente proteger, 

tenga la aptitud de identificar productos o servicios en el mercado, siendo al mismo 

tiempo, un elemento diferenciador que permita orientar la decisión de compra del 

consumidor (González, 2020). 

Así pues, al hablar de distintividad nos referimos al poder identificativo que tiene 

un signo respecto determinado producto o servicio en el mercado; en virtud de este, los 

productos y servicios son individualizados y diferenciados de otros de la misma especie, 

asociados a una fuente específica y reconocidos sin riesgo de equivocación por el 

consumidor.  

Es importante mencionar que, el trade dress comprende una serie de elementos 

que por sí solos pueden carecer de distintividad, sin embargo, en 

conjunto forman el packaging, establecimiento comercial o la configuración de un 

producto (Berrazueta, 2015). De esta manera, el cumplimiento de la aptitud distintiva se 

refiere al conjunto integral de elementos y no a los elementos individualmente 

considerados. 

Ahora bien, un signo puede ser distintivo debido a su naturaleza inherente o puede 

convertirse en distintivo con el tiempo como consecuencia de su uso, de esta manera 

encontramos que la distintividad se divide en dos clases: inherente y adquirida.  
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a) Distintividad inherente  

 

Para entender el significado de distintividad inherente, es necesario hacer mención 

a dos aspectos del carácter distintivo de los signos: la distintividad intrínseca y la 

distintividad extrínseca.        

La capacidad de un signo de distinguir e individualizar productos y servicios en 

el mercado, viene dada por la distintividad intrínseca, mientras que la capacidad de un 

signo para diferenciarse de otros en el mercado, de manera que no exista confusión entre 

los demás signos similares, se conoce como distintividad extrínseca (Bedón, 2015) 

El autor Manuel Otero (2001) sostiene que para que un signo sea inherentemente 

distintivo debe integrar dos aspectos, estos son “la capacidad intrínseca o de 

individualización y la capacidad extrínseca o de no confundibilidad” (Pág.129)   

Teniendo claro estos conceptos, podemos afirmar que cuando un signo cumple la 

función de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o 

servicios de otros, es decir, cuando goza de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, 

es por lo tanto inherentemente distintivo, pues posee las características suficientes para 

actuar en el mercado como elemento individualizador de los productos y servicios y como 

identificador de la fuente de los mismos. 

En este sentido, el trade dress será inherentemente distintivo si su naturaleza 

inusual y memorable cumple la función de distinguir los productos y servicios de otros y 

de designar la procedencia de los mismos (What Inherently Distinctive Means, 2022). 

Dicho de otro modo, la impresión visual de los objetos a proteger cuenta con 

características intrínsecas y extrínsecas que lo distinguen y lo convierten inmediatamente 

en un indicador del origen empresarial. 

b) Distintividad adquirida 
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“Adquirir significa ganar. Así pues, un signo que ha adquirido carácter distintivo 

ha ganado algo: se ha hecho más distintivo” (Lin,2020, Párr.3). 

Esta figura aplica para aquellos signos que en principio no son inherentemente 

distintivos, es decir capaces de individualizar y diferenciar los bienes o servicios en el 

mercado, pero que en virtud de su uso continuo en el mercado han adquirido distintividad 

y reconocimiento y son por lo tanto susceptibles de ser protegidos (Montes, 2022). 

La doctrina norteamericana denomina a esta figura como secondary meaning, que 

quiere decir significado secundario, y sostiene que, si el trade dress no es inherentemente 

distintivo, puede adquirir dicho carácter a través del significado secundario (Stevens et 

al. 2009). 

Por significado secundario se entiende al nuevo significado que adquiere un signo 

que originalmente carece de distintividad, pero que mediante su uso constante y efectivo 

en el mercado ha alcanzado la capacidad suficiente para identificar una fuente 

empresarial. Aplicado al trade dress, esto ocurre cuando en la mente del consumidor, el 

trade dress identifica la fuente del producto, en lugar del producto en sí (López, 2006). 

De conformidad con lo expuesto, un signo adquiere distintividad al  convertirse 

en un identificador infalible de una fuente; esto ocurre  cuando una empresa, hace uso 

reiterado de determinado signo para mostrar sus productos en el mercado,  de manera que 

ha obtenido reconocimiento entre el público consumidor, pues este al observar dicho 

signo, asume que se trata ciertamente de una fuente específica; esta asunción o 

reconocimiento, es lo que la doctrina norteamericana ha denominado como secondary 

meaning, figura mediante la cual un signo que originalmente no podía ser jurídicamente 

protegido, adquiere la aptitud distintiva suficiente para gozar de protección. 
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3.3.2 No funcionalidad 

 

La teoría de la funcionalidad tiene por finalidad evitar la concesión de privilegios 

perpetuos sobre elementos funcionales a titulares de derechos de propiedad industrial; se 

entiende por elemento funcional a aquel que es esencial para el uso o finalidad del 

artículo, o que afecta al coste o la calidad del artículo (Rogers, 2021). 

De conformidad con esta teoría, la posibilidad de poseer un monopolio sobre 

diseños o funciones de productos, durante un tiempo limitado, les corresponde a los 

inventores, amparados por el derecho de patentes. Si las características funcionales de un 

producto, pudieran ser registradas como marcas, se estaría extendiendo, en forma 

perpetua, una facultad de control exclusivo a un determinado titular, lo cual puede resultar 

altamente anticompetitivo. (Piva, 2012) 

En virtud de lo expuesto, podemos afirmar que, lo que se busca con la aplicación 

de este principio, es evitar que los titulares del derecho de marcas inhiban la competencia 

legítima, al ostentar una facultad exclusiva sobre una característica útil o esencial de un 

objeto, pues dicha prerrogativa es competencia del derecho de patentes y no del derecho 

de marcas. 

El trade dress, en su calidad de signo distintivo, debe observar este principio para 

ser objeto de protección legal. El autor Berger (2008) sostiene que “los elementos que 

conforman el trade dress son llamativos y agregados de valor para su distintividad sin 

constituir una funcionalidad” (Pág.48) 

Esto quiere decir, que el trade dress no puede ser funcional, esto es, no puede 

ofrecer ningún tipo de ventaja operativa, que influya sobre su calidad o precio. En otras 

palabras, los atributos que constituyen el trade dress no deben hacer que el producto sea 

más útil o más fácil de usar, sino únicamente deben estar destinados a hacer el producto 

más atractivo en términos estéticos. 
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Para resumir, lo dicho hasta aquí supone que, el trade dress será susceptible de ser 

protegido cuando cumpla los dos requisitos antes mencionados, por una parte, el requisito 

de distintividad, de manera que el conjunto de elementos que conforman la apariencia del 

producto o servicio, sea único, representativo, y suficientemente característico 

para  individualizar los objetos en cuestión e identificar el origen empresarial, y por otra 

parte, el requisito de no funcionalidad, de forma que la configuración del trade dress 

ostente únicamente una finalidad estética y no utilitaria. 

Una vez definidos los requisitos de protección del trade dress, se procederá a 

indicar la aplicación de cada uno de ellos atendiendo a cada una de las categorías de trade 

dress, pues como se mencionó anteriormente, se debe precisar cuándo se está en presencia 

de uno u otro tipo de trade dress a efectos de saber cuál es su protección. 

Así pues, al tratarse de trade dress de configuración de producto, es preciso señalar 

que la doctrina ha establecido que el diseño de producto, no puede ser inherentemente 

distintivo por cuanto el diseño  tiene por objeto hacer el producto más atractivo y 

llamativo, pero no tiene por objeto identificar el origen empresarial del mismo; en 

consecuencia, el diseño de un producto es distintivo, y por tanto protegible, sólo si se 

demuestra que ha adquirido un significado secundario, y que su configuración no sirve 

ningún propósito funcional (Davidson & Chatham, 2017). 

De lo expuesto, podemos advertir que, para que el trade dress de configuración de 

producto, el cual incluye el diseño del producto por sí mismo, y las características visuales 

que lo acompañan, sea susceptible de protección, debe ser percibido por el consumidor 

como un indicador de la fuente y no como una mera decoración, cumpliendo, de esta 

manera, dos requisitos: la no funcionalidad del producto y la distintividad adquirida a 

través de significado secundario. 
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En cuanto al trade dress de packaging de producto, de acuerdo con la doctrina 

norteamericana, el trade dress puede protegerse si es inherentemente distintivo, sin 

necesidad de demostrar que ha adquirido un significado secundario.  En este supuesto, el 

diseño del empaque, la forma o la combinación de los elementos que lo conforman, es 

tan única e inusual, de modo que se puede asumir, sin necesidad de pruebas, que el trade 

dress es percibido por los clientes como un indicador de la fuente (Stevens et al. 2009). 

Hemos dicho ya, que en esta categoría se protegen los contenedores de los 

productos tales como los empaques, envases y envoltorios, así como las características 

que se imprimen en dichos empaques; y en concordancia con lo dicho en el párrafo 

precedente, el trade dress, en la forma de packaging, para ser susceptible de protección 

debe ser inherentemente distintivo, y no funcional.  

Respecto el trade dress de establecimientos comerciales, la doctrina señala que los 

establecimientos comerciales pueden ser inherentemente distintivos, y tal como los 

empaques, pueden ser protegidos sin la comprobación de que han adquirido un 

significado secundario. Adicional a ello se deberá probar que el trade dress es ante todo 

no funcional (Piva, 2012). 

Esta afirmación tiene su sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, la cual sostiene que la exigencia de significado secundario, en este 

supuesto, podría tener efectos anticompetitivos, en cuanto crearía una carga para las 

empresas que están empezando sus actividades, pues en lo que se establece el significado 

secundario de su trade dress, otros competidores podrían apropiarse del mismo y 

extenderse inclusive a otros mercados, disuadiendo al primero de expandirse y competir 

en esas áreas (Piva, 2012) 
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Así pues, al tratarse de trade dress de establecimientos comerciales, el cual incluye 

la decoración exterior e interior del local en cuestión, se deberán observar dos requisitos 

para su protección, estos son, distintividad inherente y no funcionalidad. 

Como resultado de lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que, a fin de obtener 

protección jurídica, el trade dress de configuración de producto debe cumplir con los 

requisitos de distintividad adquirida y no funcionalidad, mientras que el trade dress de 

packaging de producto y de establecimientos comerciales, debe observar los requisitos de 

distintividad inherente y no funcionalidad.  

 

3.4 Desarrollo Jurisprudencial respecto al Trade dress. Leading case: 

TWO PESOS vs TACO CABANA. 

Los casos relacionados al trade dress fueron relativamente infrecuentes durante la 

mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, pero eso cambió en 1992 con la decisión de 

la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Two Pesos, Inc. contra Taco Cabana, 

Inc, relativo a trade dress de establecimientos comerciales. La doctrina considera a este 

proceso como uno de los más importantes de la materia, puesto que contribuyó a sentar las 

bases y criterios para el tratamiento legal de la figura del trade dress. A continuación, 

realizamos una breve revisión del caso. 

Por una parte, encontramos a la cadena de restaurantes de comida rápida, Taco 

Cabana Incorporation, la cual fue inaugurada en 1978 en San Antonio, Texas, estableciendo 

ahí su primer restaurante y expandiéndose en años posteriores a distintos lugares del país, 

tales como Houston, El Paso, entre otros. Esta cadena de restaurantes se caracterizaba 

principalmente por brindar sus servicios en un ambiente festivo y llamativo para los clientes, 

lo cual contribuyó al éxito y gran acogida del restaurante, convirtiendo dicho ambiente, con 

el paso del tiempo, en un elemento identificador del origen empresarial. Por otra parte, 

encontramos a la cadena de restaurantes Two Pesos Incorporation, la cual fue inaugurada en 
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1985 en Houston, Texas. Esta segunda cadena, valiéndose del éxito de su competencia, 

adoptó en sus locales una decoración esencialmente similar a la de los locales de Taco 

Cabana, expandiéndose por el país en un tiempo relativamente corto (Davidson & Chatham, 

2017). 

Para el año 1986, la empresa Taco Cabana abrió establecimientos en Dallas y Austin, 

ciudades en las que ya existían locales establecidos de Two Pesos, de modo que ambos 

restaurantes se encontraban operando en las mismas ciudades. En virtud de estos hechos, 

Taco Cabana reconoció la similitud en la decoración de sus locales con los de su competidor, 

Two Pesos, y en consecuencia presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. 

UU, por infracción de trade dress en virtud de la Lanham act, sección 43 literal a).  

El caso fue juzgado por un jurado, el cual emitió su veredicto en forma de respuestas 

a cinco preguntas formuladas por el juez: 1) ¿Taco Cabana posee un Trade dress entendido 

en su conjunto?, 2) ¿El Trade dress no es funcional?, 3) ¿El Trade dress es 

inherentemente distintivo?, 4) ¿El Trade dress ha adquirido un significado secundario en el 

mercado? y 5) ¿Existe riesgo de confusión por parte de los clientes en cuanto al origen de 

los bienes o servicios? (Berrazueta, 2015). 

El jurado, al responder las preguntas planteadas por el juez afirmó que, Taco Cabana 

poseía un trade dress entendido en su conjunto, que este era no funcional e inherentemente 

distintivo; no poseía un significado secundario y la supuesta infracción creaba un riesgo de 

confusión por parte de los clientes ordinarios respecto el origen de los bienes o servicios del 

restaurante. (Berger, 2008, pág.40)  

En consecuencia, el Tribunal de primera instancia concluyó que Taco Cabana tenía 

un trade dress susceptible de protección, describiéndolo de la siguiente manera: 

Una atmósfera festiva para comidas con un área interna y un área de patio, 

decoradas con colores brillantes, cuadros, murales. (...) La parte externa de la 
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construcción es festiva, con colores vivos y utiliza rayas pintadas y de “neón” en 

el contorno de su forma. Toldos y sombrillas brillantes completan el tema 

decorativo (Davidson & Chatham, 2017, pág.60). 

Y declaró que Two Pesos había infringido de forma intencionada y deliberada el 

trade dress de Taco Cabana.   

Two Pesos Inc, recurrió dicha decisión, alegando que, a menos que se encontrara un 

significado secundario, el trade dress no podía considerarse inherentemente distintivo y, por 

tanto, no tenía derecho a protección en virtud de la Ley Lanham (Davidson & Chatham, 

2017, pág. 61).El Tribunal de Apelación, sin embargo, ratificó la decisión del  Tribunal de 

primera instancia, indicando que los mismos principios que se aplican en la ley de marcas 

deben aplicarse para la protección del trade dress; pues  la ley de marcas exige la 

demostración de significado secundario sólo cuando la marca reivindicada no es 

suficientemente distintiva de sí misma para identificar al productor, de modo que la misma 

lógica debe seguirse en la protección del trade dress, decisión que  fue respaldada por el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Berger, 2008) 

Con la resolución de este proceso, se puede decir que existe claridad en cuanto a los 

criterios que deben observarse para que el trade dress sea protegible y para los casos en los 

que se presenten controversias por la infracción de trade dress.  

Se ha reconocido en primer lugar que debe existir un trade dress entendido en su 

conjunto, esto es que de la suma de elementos de distinta naturaleza resulte un conjunto 

único y distintivo que configure la apariencia de un producto o servicio.  

En segundo lugar, se ha establecido que un trade dress será inherentemente distintivo 

cuando sea único, singular y lo suficientemente capaz de individualizar productos y servicios 

en el mercado, e identificar indefectiblemente el origen empresarial de los objetos. En estos 

casos no se requerirá demostrar la adquisición de un significado secundario para ser objeto 
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de protección legal, particular que se aplica para el trade dress de establecimientos 

comerciales, como se concluyó en el caso de revisión, y para el trade dress de packaging de 

productos, como se mencionó en párrafos anteriores.  

En tercer lugar, se señaló el requisito de no funcionalidad, que aplica a todas las 

categorías de trade dress, y por último y cuando de una demanda por infracción de trade 

dress se trate, se debe demostrar que existe riesgo de confusión o indebida asociación debido 

a la similitud en la apariencia de los bienes o servicios en cuestión. 

Estos son los criterios sentados por la jurisprudencia y doctrina norteamericana, los 

cuales han contribuido a enriquecer el entendimiento de la figura del trade dress y sentando 

las bases para su correcta regulación. 

 

CAPÍTULO IV 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES 

4.1 Regulación de la Apariencia distintiva en la normativa ecuatoriana: 

ámbito de protección y requisitos para el efecto 

La legislación ecuatoriana regula el trade dress bajo el nombre de apariencia 

distintiva y la define de la siguiente forma: 

Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, 

presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un 

establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean 

aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos 

(COESCCI, 2016). 

La definición de trade dress prevista en la legislación ecuatoriana, se corresponde 

con las definiciones doctrinarias mencionadas en párrafos precedentes, en cuanto 

reconoce que el trade dress  consiste en  una forma de presentación única y peculiar de 
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los productos y servicios en el mercado, caracterizada por elementos de distinta 

naturaleza, que en conjunto crean la apariencia del producto o establecimiento, 

haciéndolo atractivo y lo suficientemente distintivo para indicar el origen empresarial. 

Asimismo, de la definición expuesta, podemos observar que son objeto de 

protección de las apariencias distintivas los productos y los establecimientos de 

comercio. Al respecto debemos mencionar, que esta disposición es propia del Código 

Ingenios, y constituye un verdadero avance en la regulación de la materia, puesto que, 

hasta el año 2015, la derogada Ley de Propiedad Intelectual, solamente protegía la 

apariencia distintiva de los establecimientos de comercio, excluyendo de protección a 

la apariencia distintiva de los productos.  

Respecto a la forma de adquisición de las apariencias distintivas, el artículo 427 

del Código Ingenios dispone lo siguiente: 

Las apariencias distintivas se adquirirán y ejercerán derechos de forma idéntica a 

las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud distintiva en el mercado 

ecuatoriano, de conformidad con el reglamento respectivo, o sean inherentemente 

distintivas (COESCCI, 2016). 

De lo expuesto en esta disposición, se puede colegir que el legislador, al regular 

las apariencias distintivas, lo hace desde la óptica del derecho marcario; de manera que, 

para adquirir derechos sobre una apariencia distintiva, en principio se deberán cumplir 

con los mismos requisitos de protección que las marcas, estos son: distintividad, 

perceptibilidad y representación gráfica. 

Continuando con lo establecido en el artículo 427 del Código Ingenios, 

encontramos que el legislador hace énfasis en el doble aspecto de la aptitud distintiva de 
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los objetos a proteger, esto es la distintividad inherente y la distintividad adquirida, por 

lo que, conviene remitirnos al artículo 273 del Reglamento de Gestión de los 

Conocimientos, en el cual se señala lo siguiente: 

De conformidad con los dos últimos incisos del artículo 360 y el artículo 427 

del Código Ingenios, se podrán registrar como marca o apariencia distintiva, 

aquellos signos que, a pesar de no ser intrínsecamente distintivos, hubieren 

adquirido aptitud distintiva como efecto de su uso constante en el mercado 

ecuatoriano (Reglamento de Gestión de los Conocimientos, 2020). 

Atendiendo a lo citado en esta norma, si nos remitimos a los dos últimos incisos 

del artículo 360 del Código Ingenios, podemos encontrar que en ellos se encuentran 

expresas las condiciones para que un signo pueda ser considerado para adquirir aptitud 

distintiva. La primera condición consiste en que el signo carezca de distintividad 

inherente, sea descriptivo, genérico, de uso común; consista en un color que no se 

encuentra delimitado por una forma o consista en una forma tridimensional usual del 

envase de un producto. La segunda condición, es que el signo debe ser usado de manera 

constante en el comercio, y por causa de este uso, haber adquirido distintividad para 

identificar el producto o servicio que protege (Bedón, 2015). La normativa en materia de 

marcas, es precisa en determinar cuándo un signo es susceptible de adquirir distintividad.  

Ahora bien, al igual que las marcas, resulta natural que las apariencias distintivas 

que carecen de distintividad intrínseca, puedan ser registradas, siempre y cuando hayan 

adquirido una aptitud distintiva en el mercado. Sin embargo, del análisis de las normas 

citadas, podemos observar que, en materia de apariencias distintivas, no existe 

disposición alguna que contenga los criterios para determinar cuándo una apariencia 

distintiva es susceptible de adquirir distintividad. 



54 

 

Tal como está dispuesta la norma, al establecer que las apariencias distintivas se 

adquirirán de igual forma que las marcas, siempre que sean inherentemente distintivas o 

hayan adquirido distintividad, podemos entender que, la intención del legislador, es que 

se apliquen los mismos criterios del derecho marcario a las apariencias distintivas, 

desconociendo las diferencias conceptuales y jurídicas de dichos signos. 

Como se indicó en el capítulo 3, la aptitud distintiva del trade dress se refiere al 

conjunto integral de elementos que conforman la apariencia distintiva de los productos y 

servicios, y no a los elementos individualmente considerados. Teniendo clara esta noción, 

podemos afirmar que lo previsto en materia de marcas, respecto las condiciones para que 

un signo pueda ser considerado para adquirir aptitud distintiva, no puede aplicar para las 

apariencias distintivas. 

Adicional a ello, es preciso mencionar que, otro de los requisitos para que un 

producto o servicio pueda ser objeto de protección por el trade dress, es la no 

funcionalidad de la materia que se pretende proteger, requerimiento que no se encuentra 

previsto en nuestro ordenamiento jurídico. 

Lo dicho hasta aquí supone que, en la legislación ecuatoriana, no existen criterios 

claros para la protección de las apariencias distintivas, razón por la cual nos remitimos a 

la doctrina mayoritaria, la cual se ha pronunciado sobre este punto, en el siguiente sentido: 

Si el trade dress consiste en la decoración de un establecimiento de comercio, o 

en el empaque de un producto, será inherentemente distintivo, por el contrario, si 

el trade dress radica en el diseño de un producto, solo podrá ser objeto de 

protección en el evento en que se logre demostrar la configuración de un 

secondary meaning, es decir, probar la distintividad adquirida por el significado 

secundario (Durán, 2019, pág.63). 
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Como podemos observar, lo expuesto en el párrafo precedente proporciona 

claridad respecto a cuando un trade dress puede ser inherentemente distintivo y cuando 

debe probar que ha adquirido dicha aptitud. Para el establecimiento de este criterio, se ha 

considerado la distintividad del conjunto de elementos, puesto que el trade dress protege 

la reunión de elementos de naturaleza variada, y no de un único elemento, protección 

propia del derecho de marcas. Así pues, esto refleja una nueva valoración de la aptitud 

distintiva de los signos distintivos no tradicionales, entre ellos, el trade dress.  

Esta nueva valoración de la aptitud distintiva, ha sido aceptada por la doctrina y 

proporciona certeza en cuanto al alcance y requisitos de protección del trade dress. La 

legislación ecuatoriana, por su parte, no profundiza en estos aspectos, y se debe insistir 

en el hecho de que las normas citadas en esta sección son las únicas relativas a las 

apariencias distintivas, por lo que se puede afirmar que el desarrollo legal del trade dress 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es restringido. 

4.2 Procedimiento para el registro de la apariencia distintiva o trade 

dress 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de Gestión de los 

Conocimientos, la solicitud de registro de signos distintivos debe presentarse ante el 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, sus requisitos y procedimiento son los 

que se mencionan a continuación: 

4.2.1 Requisitos de forma 

Los principales requisitos que debe contener la a solicitud de registro, para que sea 

admitida a trámite, son los siguientes: 

a) La indicación del signo distintivo que se pretende registrar; b) La indicación de la 

naturaleza del signo; c) La indicación del tipo de signo; d) La determinación de la clase 
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a la cual corresponden los productos o servicios de acuerdo con la Clasificación 

Internacional de Niza; e) La descripción clara y completa del signo que se pretende 

registrar; f) La reproducción del signo; este requisito se cumplimenta en la práctica, 

adjuntando imágenes que identifican la apariencia distintiva; g) La identificación del 

solicitante: nombre, domicilio, nacionalidad, y la dirección de correo electrónico para 

notificaciones.  

Adicional a ello, el artículo, 275 del Reglamento de Gestión de los 

Conocimientos, señala que, en los casos en que se invoque la aptitud distintiva 

adquirida de una apariencia distintiva, el solicitante deberá acompañar al petitorio, una 

declaración juramentada, respecto de la fecha en que inició el uso del signo en el país, 

de los productos o servicios identificados con el signo cuyo uso ha sido constante y las 

pruebas de uso que considere pertinentes. 

En cuanto a las pruebas de uso, el artículo 276 del mencionado cuerpo legal, 

establece que el uso podrá demostrarse mediante cualquier documento público o 

privado que efectivamente acredite la utilización del signo en el mercado. Puede 

tratarse de facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, 

permisos de funcionamiento, certificaciones notariales de páginas web, redes sociales, 

prensa digital o escrita; en general todo documento público o privado declare, 

constituya o incorpore un derecho. Asimismo, deberá probarse que, por efecto del uso 

constante de la apariencia distintiva, el consumidor atribuye a dicho signo un origen 

empresarial determinado, lo cual puede conseguirse mediante estudios de mercado, 

encuestas, sondeos de opinión, entre otros. 
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4.2.2 Procedimiento 

Una vez que la solicitud ha sido admitida a trámite, el Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales la examinará, a fin de verificar si el mismo cumple con los 

requisitos de forma anteriormente mencionados. De conformidad con el artículo 228 

del cuerpo legal en análisis, esto es, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos; 

si del examen de forma resulta que, la solicitud no cumple con dichos requisitos, el 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales notificará al solicitante para que complete 

o aclare la solicitud, concediéndole el término de sesenta días.  

Posteriormente, y si la solicitud efectivamente cumple con todos los requisitos de 

forma, se procederá a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 

correspondiente. (Art. 229) 

Luego, dentro del término de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, 

la persona que tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición 

fundamentada a la solicitud de registro (Art. 230) 

En caso de existir oposición, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

notificará al solicitante para que, dentro del término de treinta días siguientes, haga 

uso de su derecho a la defensa, manifieste sus argumentaciones y presente sus pruebas. 

(Art. 231) 

Vencido este término, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales se 

pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro del 

signo distintivo. (Art. 233) 
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En caso de no existir oposiciones, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

procederá a realizar el examen de registrabilidad, y a pronunciarse sobre la concesión 

o denegatoria del registro del signo. (Art. 233) 

4.3 Análisis de solicitudes de registro de las apariencias distintivas o 

trade dress presentadas en la oficina nacional competente del Ecuador 

(SENADI). 

Una vez que se tiene claridad respecto el procedimiento para registrar una 

apariencia distintiva, se analizará una solicitud de registro presentada en la oficina 

nacional competente del Ecuador. 

La solicitud consiste en un formulario con un formato pre elaborado por la entidad 

competente. Este formulario se titula como: Formato Único de Registro de Signos 

Distintivos, y como se mencionó anteriormente, debe cumplir con todos los requisitos de 

forma contemplados en el artículo 223 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos. 

A continuación, se analizará una solicitud de registro de un trade dress de 

packaging de producto. Se trata del envase que contiene la conocida salsa de tomate marca 

Los Andes. 

En primer lugar, los campos iniciales a llenar en esta solicitud, son el número de 

solicitud, fecha de presentación y oficina que atenderá el trámite, información que será 

llenada por defecto, por la autoridad competente.  

En segundo lugar, se deberán llenar los campos correspondientes con información 

relativa al signo distintivo, respecto a su denominación, naturaleza, tipo de signo y 

nacionalidad del signo. En estos apartados se debe tener en cuenta que, respecto a la 

naturaleza del signo, este puede ser denominativo, figurativo, tridimensional, sonoro, 

olfativo, táctil o mixto. Para efectos de registrar una apariencia distintiva, la naturaleza 
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del signo distintivo será mixta, pues como hemos dicho, está compuesto por un conjunto 

de elementos de distinta naturaleza.  De igual forma, en cuanto a tipo de signo, se debe 

especificar que se trata de una apariencia distintiva, pues en este apartado, existe un 

abanico de opciones debido a la gran variedad de signos distintivos susceptibles de 

registro, tales como marca, nombre comercial, lema comercial, denominación de origen; 

entre otros.  En lo referente a la nacionalidad del signo, se deberá señalar el país de 

nacionalidad del signo, en el caso de estudio concreto, el signo es de nacionalidad 

ecuatoriana. 

En tercer lugar, el solicitante deberá señalar sus datos personales, indicando si 

comparece en calidad de persona natural o como representante de una persona jurídica. 

Para ello consignará su cédula de identidad o RUC de ser el caso, sus nombres y apellidos 

completos o la denominación de la persona jurídica; dirección de domicilio con la 

indicación de la provincia y la ciudad en que reside; número de teléfono, correo 

electrónico y nacionalidad.  En el caso de estudio, el solicitante es una persona jurídica, 

la empresa Los Andes S.A. 

En el caso de actuar como apoderado de una tercera persona, o ejerciendo la 

representación legal de una persona jurídica, el apoderado o representante deberá 

consignar sus datos personales en los mismos términos que los requeridos al solicitante. 

En cuarto lugar, se debe realizar una descripción detallada y completa del signo, 

es decir, exponer de forma clara y precisa las características y elementos que conforman 

el signo, como por ejemplo las formas, los colores, las texturas, los diseños, los gráficos, 

la disposición de cada uno de estos elementos; entre otros. Asimismo, en este apartado, 

se deberá adjuntar una imagen del signo. En el caso concreto, se puede observar una 

fotografía de la botella de salsa de tomate Los Andes. 
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Luego de ello, se deberá identificar la clase internacional a la que pertenece el 

signo objeto del registro, de acuerdo con la clasificación internacional de Niza.  Para el 

caso concreto, se utiliza el código 92, que es el señalador para las apariencias distintivas.   

Por último, se llenan los datos del abogado patrocinador, se adjuntan anexos de 

haberlos, y finaliza la solicitud con la firma del solicitante y el abogado.  

4.4 Investigación de Campo. 

4.4.1 Entrevistas realizadas a especialistas en Propiedad Industrial. 

Entrevista realizada al Dr. Paul León Altamirano. 

¿A su criterio, la apariencia distintiva es una figura jurídica autónoma e 

independiente del derecho de marcas, o en su defecto constituye efectivamente una 

clase o tipo de marca?  

Conceptualmente son diferentes, pero tienen algunas similitudes.  

¿Cree usted que el legislador, al normar la apariencia distintiva bajo las 

reglas del derecho de marcas, confunde a estas dos figuras, al punto de considerar 

que la apariencia distintiva constituye un tipo o clase de marca?  

En la norma consta que su adquisición y ejercicio de derecho se ejecutará de manera 

idéntica a la marca.  

¿Considera usted que las reglas del derecho marcario son eficientes para 

proteger todos los elementos que conforman las apariencias distintivas?  

Creo que requerimos un texto integral eficiente en toda la normativa de propiedad 

intelectual. Para apariencias distintivas tenemos dos artículos y de los cuales uno de ellos 

se cobija en las disposiciones de marcas. Debe tener un tratamiento autónomo más 

técnico.  
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¿Cree usted, que el requisito de distintividad, tanto inherente como adquirida, 

se aplica a las apariencias distintivas de la misma forma y en los mismos casos que 

a las marcas?  

De manera práctica al ser diferentes el manejo de la distintividad debe tener su 

regulación propia.  

¿A su criterio, la legislación ecuatoriana constituye una norma suficiente y 

eficiente para proteger las apariencias distintivas y a los titulares de los derechos 

respectivos?  

No. Ni para las apariencias distintivas ni para otros derechos intelectuales la norma 

es adecuada. Requerimos de una reingeniería en propiedad intelectual en el ecuador.  

¿Considera necesario adicionar al Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, normas específicas que regulen las apariencias distintivas en forma 

detallada y completa?  

Totalmente. Sin embargo, insisto no debemos ver reformas para cada caso, sino una 

reforma integral. 

 

Entrevista realizada al Dr. Jorge Luis Carrión. 

¿A su criterio, la apariencia distintiva es una figura jurídica autónoma e 

independiente del derecho de marcas, o en su defecto constituye efectivamente una 

clase o tipo de marca?  

Es un signo distinto complejo: puede tener marcas denominativas, mixtas o 

tridimensionales. La particularidad es tipo de tratamiento y proceso que deba darse para 

reconocerlo.  
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¿Cree usted que el legislador, al normar la apariencia distintiva bajo las reglas 

del derecho de marcas, confunde a estas dos figuras, al punto de considerar que la 

apariencia distintiva constituye un tipo o clase de marca?  

Mi apreciación es que se redunda en normativa, cacofonía legislativa. ¿Cambia o 

aporta algo en la práctica? No, no era indispensable.  

¿Considera usted que las reglas del derecho marcario son eficientes para 

proteger todos los elementos que conforman las apariencias distintivas?  

Sí. Marcas denominativas, mixtas y tridimensionales.  

¿Cree usted, que el requisito de distintividad, tanto inherente como 

adquirida, se aplica a las apariencias distintivas de la misma forma y en los mismos 

casos que a las marcas?  

No. Y no gusta tampoco. La distintividad es la consecuencia de un trabajo intelectual 

de manera consciente y los derechos sobre las marcas nacen por el registro. NO hay 

marcas de hecho.  

¿A su criterio, la legislación ecuatoriana constituye una norma suficiente y 

eficiente para proteger las apariencias distintivas y a los titulares de los derechos 

respectivos?  

La norma ecuatoriana es pasajera. Para mí la confiable es la Decisión 486  

¿Considera necesario adicionar al Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, normas específicas que regulen las apariencias distintivas en 

forma detallada y completa?  

NO, creo que deben derogar al INGENIOS. Es una porquería, torpe y con el único 

justificativo de postulados políticos. 

 

Entrevista realizada al Dr. Antonio Martínez Montesinos. 
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¿A su criterio, la apariencia distintiva es una figura jurídica autónoma e 

independiente del derecho de marcas, o en su defecto constituye efectivamente una 

clase o tipo de marca?  

A mi criterio constituye y debería ser tratada como una figura autónoma e independiente 

sin embargo considero que, si está relacionada a los signos distintivos por el hecho de que 

su finalidad es distinguir o diferenciar un establecimiento comercial o producto de otros 

en un mercado, siendo esta una finalidad cercana y vinculada a la de los signos distintivos  

¿Cree usted que el legislador, al normar la apariencia distintiva bajo las reglas del 

derecho de marcas, confunde a estas dos figuras, al punto de considerar que la 

apariencia distintiva constituye un tipo o clase de marca?  

En efecto podría generarse confusión, y aunque la apariencia distintiva tiene reglas 

propias y especiales, considero que al tener como finalidad la de distinguir, esta podría 

ser tratada dentro del amplio espectro del derecho marcario.  

¿Considera usted que las reglas del derecho marcario son eficientes para proteger 

todos los elementos que conforman las apariencias distintivas?  

Creo que se debería dar más importancia la apariencia distintiva de manera particular 

pues tiene ciertas particularidades especiales, aunque reitero mi criterio que podría ser 

tratada dentro del derecho marcario por las razones que he dado.  

¿Cree usted, que el requisito de distintividad, tanto inherente como adquirida, se 

aplica a las apariencias distintivas de la misma forma y en los mismos casos que a 

las marcas?  
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No creo que el requisito de distintividad deba ser aplicado de manera idéntica a la de las 

marcas, pero considero que son elementos que deben ser tratados en las apariencias 

distintivas, pues su propio nombre “distintivas” implica que lo deben ser, es decir deben 

diferenciarse de otras y tener la capacidad de distinguir. 

¿A su criterio, la legislación ecuatoriana constituye una norma suficiente y eficiente 

para proteger las apariencias distintivas y a los titulares de los derechos respectivos?  

Creo que debería ahondarse y tratarse de manera algo más profunda.  

¿Considera necesario adicionar al Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, normas específicas que regulen las apariencias distintivas en forma 

detallada y completa?  

Creo que es necesario.  

4.4.2 Análisis de las entrevistas 

En relación a la primera pregunta, la cual trata sobre si la apariencia distintiva es 

una figura jurídica autónoma e independiente del derecho de marcas, o en su defecto 

constituye una clase de marca, podemos observar que los profesionales entrevistados, 

concuerdan en que se trata de un signo distintivo autónomo pero a su vez, complejo, por 

cuanto la figura jurídica en estudio, integra varios elementos e incluso distintas clases de 

marcas en sí misma, razón por la cual guarda algunas similitudes con la marca, así como 

una estrecha relación con dicho signo distintivo, por cuanto la finalidad del trade dress,  

es diferenciar un producto o servicio, siendo este el mismo fin que persiguen las marcas; 

añadiendo el tercer entrevistado, que la diferencia esencial entre uno u otro signo 

distintivo debe versar en el tipo de tratamiento y proceso que se deba seguir para obtener  

reconocimiento legal.   
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Respecto la segunda pregunta, la cual trata sobre si el legislador ecuatoriano, al 

normar la apariencia distintiva bajo las reglas del derecho de marcas, confunde a estos 

dos signos, llegando a considerar que la apariencia distintiva constituye un tipo o clase de 

marca; el primer entrevistado, considera que no existe una confusión propiamente dicha, 

puesto que la norma únicamente se refiere a que la forma de  adquisición y ejercicio de 

derecho de las apariencias distintivas, se ejecutarán conforme lo dispuesto para las 

marcas. En el mismo sentido, el segundo entrevistado tampoco considera que exista una 

confusión propiamente dicha, sino que existe redundancia normativa, pues el hacer 

alusión a ambos signos distintivos, no constituye un aporte mayor. Por su parte, el tercer 

entrevistado considera que efectivamente se puede generar confusión entre ambos signos 

distintivos, pues la apariencia distintiva tiene reglas propias y especiales, sin embargo, no 

descarta la posibilidad de que las apariencias distintivas puedan ser tratadas dentro del 

ámbito del derecho marcario, puesto que este es muy amplio.  

 

Sobre la tercera pregunta, la cual trata sobre la eficiencia de las reglas del derecho 

marcario para la protección de todos los elementos que conforman las apariencias 

distintivas, el primer entrevistado sostiene que la apariencia distintiva requiere un 

tratamiento autónomo, ahondando en la necesidad de una normativa integral eficiente 

para todo el manejo de la propiedad intelectual. Por su parte, el segundo entrevistado 

considera que las reglas del derecho marcario si son eficientes para proteger todos los 

elementos que conforman las apariencias distintivas. En el mismo sentido, el tercer 

entrevistado considera que la apariencia distintiva puede ser tratada dentro del derecho 

marcario, pero reconoce que se deben considerar las particularidades especiales de dicha 

figura a fin de conseguir una regulación efectiva.  
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En cuanto a la cuarta pregunta, la cual trata sobre si la aplicación del requisito de 

distintividad inherente y adquirida debe ser la misma tanto para las apariencias distintivas 

como para las marcas, el primer entrevistado manifestó que la regulación del requisito en 

mención debe estar adecuado a la clase de signo distintivo que se trate, mientras que el 

segundo entrevistado señaló expresamente que el requisito de distintividad, tanto 

inherente como adquirida, no aplica para las apariencias distintivas de la misma forma y 

en los mismos casos que para las marcas. El tercer entrevistado, mantiene el mismo 

criterio, al afirmar que el requisito estudiado no debe ser aplicado a las apariencias 

distintivas de manera idéntica a las marcas.  

Sobre la quinta pregunta la cual trata sobre la eficiencia de la normativa 

ecuatoriana para la protección de las apariencias distintivas y a los titulares de los 

derechos correspondientes, todos los entrevistados concuerdan en que la norma 

ecuatoriana es insuficiente e ineficiente, añadiendo el primer entrevistado que se requiere 

un cambio en el texto integral de la norma, a fin de proteger de manera correcta todos los 

derechos de propiedad intelectual, mientras que el segundo entrevistado hizo alusión a la 

Decisión Andina 486 como única fuente legal confiable de la materia de estudio.  

Se finaliza la entrevista con el criterio común de los entrevistados respecto a la 

necesidad de un cambio en la normativa actual de propiedad intelectual. Al tratar la quinta 

pregunta sobre la posibilidad de adicionar normas específicas para el tratamiento de las 

apariencias distintivas en la legislación ecuatoriana, a fin de obtener una regulación 

precisa y completa para la figura en cuestión; el primer entrevistado expresó que si bien 

es indispensable una reforma, la misma debe ser integral de manera que todos los 

derechos de propiedad intelectual sean correctamente regulados y protegidos, el segundo 

entrevistado expresó que la derogación de la normativa actual es la vía correcta de 

proceder, y el tercer entrevistado expresó que efectivamente la reforma legal, es necesaria.  
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Con las entrevistas realizadas se ha conocido el criterio de los distintos 

profesionales del Derecho, expertos en propiedad industrial. Si bien las posturas de los 

entrevistados, difieren en ciertos aspectos, es evidente la inconformidad que mantienen 

respecto a la regulación de la apariencia distintiva en la legislación ecuatoriana, 

considerando necesario una reforma e incluso una derogatoria del Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, puesto que la misma no es eficiente para proteger 

ni las apariencias distintivas ni los demás derechos de propiedad intelectual. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Como se ha estudiado a lo largo del presente trabajo de titulación, el trade dress o 

apariencia distintiva, es un signo distintivo no tradicional, que requiere consideraciones 

y criterios de aplicación propios. Por ello, el desarrollo del presente capítulo está 

destinado a la realización de una propuesta de reforma al Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos (Código Ingenios), en lo que a las apariencias 

distintivas respecta. Dicha propuesta comprende la inclusión de un capítulo dedicado 

exclusivamente al tratamiento de las apariencias distintivas, en los términos que se 

mencionará en las siguientes líneas. 

Una vez analizada la regulación vigente de la materia, conviene rescatar la 

definición de apariencia distintiva establecida en el artículo 426 del Código Ingenios, 

definición que se considera apropiada y en armonía con los criterios doctrinarios 

estudiados; razón por la cual, a efectos de la inclusión de un nuevo capítulo, se conservará 
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la definición vigente; siendo este tópico, el único que se mantendrá en la propuesta de 

reforma legal. 

A continuación, se procede a detallar la propuesta del capítulo cuya inclusión se 

propone en el Código Ingenios: 

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS 

Sección I 

De las apariencias distintivas 

Art. 426.- Definición. - Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de 

colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un 

establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para 

distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos. 

Sección II 

Del ámbito de protección 

Art 427.- Ámbito de protección. -  La protección prevista en este capítulo, abarca 

a la reunión de elementos de distinta naturaleza, que en conjunto constituyen el aspecto 

total de un establecimiento de comercio, de un producto o de su empaque; haciendo que 

la presentación del bien o servicio en el mercado, sea distintiva, cumpliendo así con la 

función de individualizar y distinguir un bien o servicio de sus congéneres en el mercado 

e identificar el origen empresarial que representa. 
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Art. 428.- Clasificación. – Para efectos de esta ley, las apariencias distintivas se 

clasifican en tres categorías: a) De establecimientos comerciales; b) De empaques o 

envases de productos; c) De configuración de producto.  

a) Establecimientos comerciales. - Se protege la apariencia de todo establecimiento 

en el que se presenta un producto o servicio para su venta o provisión al público. 

Se considera como tal, tanto al diseño y decoración exterior del establecimiento, 

conformado por la fachada, los colores, las formas, y los demás elementos que lo 

imprimen; así como al diseño y decoración interior, caracterizado por una serie de 

elementos, tales como:  el mobiliario y su disposición, la iluminación, los letreros 

y cuadros, los colores, la presentación de los menús, los uniformes de los 

empleados, entre otros. 

b) Envases o empaques de productos. -Se protege como apariencia distintiva, los 

contenedores de los productos tales como los empaques, envases y envoltorios. 

Dicha protección incluye características como el tamaño, la forma, el color y la 

textura de los contenedores, así como los gráficos, los diseños, las palabras, las 

letras y demás elementos; en la forma y disposición en la que aparecen en los 

envases y envoltorios, o en la etiqueta del producto. 

c) Configuración de un producto. - Se protege como apariencia distintiva, las 

características de diseño, forma o configuración propias de un producto. En esta 

categoría, tanto el diseño como la forma, no son separables del producto, sino que 

constituyen el mismo. 

Art.429.- Requisitos de protección. - Las apariencias distintivas se adquirirán siempre 

que cumplan los siguientes requisitos: sean distintivas y que la materia que se pretenda 

proteger sea no funcional. 
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La distintividad puede ser inherente o adquirida. La distintividad inherente es la 

capacidad intrínseca que tiene un signo para individualizar y diferenciar en el mercado 

unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los identifique 

con un origen empresarial especifico, sin riesgo de asociación o confusión.   

 La distintividad adquirida es la capacidad que ha alcanzado un signo, como 

consecuencia de su uso constante y efectivo en el mercado, para distinguir unos productos 

o servicios de otros, e identificar su origen empresarial. 

Si lo que se busca proteger es la apariencia distintiva de establecimientos comerciales 

o del envase o empaque de un producto, bastará con que el signo sea inherentemente 

distintivo. 

Si se trata de proteger la apariencia distintiva de la forma o configuración de un 

producto, dicho producto deberá haber adquirido una aptitud distintiva por el uso 

constante del signo en el mercado, lo cual deberá ser debidamente probado, para lo cual 

se deberá cumplir con los requisitos y el procedimiento que para el efecto se prevea en el 

respectivo reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

CONCLUSIONES 

El trade dress es una figura de la propiedad industrial que protege la apariencia 

total que reviste o constituye un producto o un establecimiento comercial, considerando 

una extensa gama de elementos que en conjunto conforman dicha apariencia. 

Esta figura originalmente surgió en el ordenamiento jurídico norteamericano, sin 

embargo, debido a su trascendencia en el ámbito comercial y a su relevancia en el 

mercado de consumo actual, distintos países del continente americano, entre ellos 

Ecuador, han ido desarrollando e incorporado esta figura jurídica en sus legislaciones. 

El presente trabajo de titulación, se ha enfocado en analizar la protección prevista 

para el trade dress en la legislación ecuatoriana, habiéndose constatado que la misma 

carece de un marco legal sólido y específico para su tratamiento que determine con 

claridad, cuál es su ámbito de protección y cuáles son los requisitos para su adecuada 

protección.  

En función de lo señalado, el desarrollo del primer capítulo se basó en esclarecer 

el alcance y la esencia del trade dress, y en precisar las diferencias existentes con otros 

signos distintivos, haciendo énfasis especial en las diferencias con las marcas; con el 

objetivo de precisar la autonomía del trade dress y la necesidad de que sea regulado con 

criterios propios.  

De esta manera, se concluyó que el trade dress protege el arte visual integral de 

los productos y servicios. El objeto de protección del trade dress son los productos, su 

empaquetado y los establecimientos comerciales y dicha protección abarca la reunión de 

elementos de distinta naturaleza, que en conjunto constituyen el aspecto total y distintivo 

de un establecimiento de comercio, de un producto o de su empaque. Asimismo, se pudo 
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establecer que el trade dress se clasifica en tres categorías: el trade dress de productos, el 

trade dress de servicios y el trade dress de packaging o empaques de productos; y es 

menester determinar cuándo se está en presencia de uno u otro tipo de trade dress, a 

efectos de saber hasta donde se extiende su protección. 

Respecto a las diferencias del trade dress con otros signos distintivos, se concluyó 

que el trade dress protege un conjunto distintivo de elementos de naturaleza variada, que 

reviste o configura, indistintamente, productos, empaques o establecimientos 

comerciales, a diferencia de los demás signos distintivos cuya protección se enfoca en un 

único elemento y recae sobre un único objeto.  

En cuanto a las diferencias con la marca, al igual que el trade dress, las marcas 

son figuras aplicables tanto a productos como a servicios y la lista de elementos que 

pueden constituir uno u otro signo es extensa. Sin embargo, la principal diferencia entre 

estos signos distintivos radica en que, la marca protege únicamente a aquel signo que 

individualiza y distingue un producto o servicio a través de un elemento gráfico, 

denominativo o mixto, mientras que el trade dress protege la imagen total de un producto 

o servicio, constituido por la suma de elementos que forman el conjunto visual único y 

representativo de dichos objetos. Para profundizar en este tema, se analizó la 

Interpretación Prejudicial 194-IP-2005, sobre marcas tridimensionales, emitida por el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con la cual su pudo concluir que la marca 

tridimensional protege únicamente la forma distintiva del producto y para el efecto no se 

considera como elemento de distintividad del signo, el etiquetado impreso en el producto, 

ni ningún complemento adicional. Sin embargo, si lo que se busca proteger es la forma 

de un objeto, junto con los demás elementos en el impreso, estaríamos ante la presencia 

de trade dress, figura que protege el conjunto de elementos y no solo uno de ellos.  
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En el segundo capítulo se estudió la relación existente entre el trade dress y la 

disciplina jurídica de la competencia desleal, para lo cual se analizó la Interpretación 

prejudicial 217-IP-2015, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

mediante la cual se pudo concluir que el requisito indispensable para que la apariencia de 

un producto o de un establecimiento comercial, pueda ser protegido a través de la 

competencia desleal, es que goce de distintividad. De igual forma, se realizó un estudio 

minucioso sobre los criterios con los que se debe analizar y entender al trade dress, en los 

casos en los que se alega su infracción por actos de competencia desleal, los cuales se 

sintetizan de la siguiente manera. En primer lugar, se debe verificar que la apariencia del 

objeto afectado, sea efectivamente distintiva y no consista en una forma o presentación 

usual o común en el mercado. En segundo lugar, se procederá a confrontar los signos en 

conflicto, para lo cual se tomará en cuenta la composición visual integral de los mismos. 

Finalmente, y como resultado del análisis de la confrontación de los signos, se concluirá 

si existe riesgo de confusión entre los signos confrontados y en consecuencia un acto de 

competencia desleal.  

 

El desarrollo del tercer capítulo se basó en el análisis de la legislación comparada, 

para lo cual se estudió el caso Two Pesos Inc. vs Taco Cabana Inc. relativo al trade dress 

de establecimientos comerciales; el cual fue conocido y resuelto por el Tribunal Supremo 

de Justicia de los Estados Unidos. De la revisión del caso en mención, se pudo concluir 

que los requisitos de protección del trade dress, son los siguientes: a) La distintividad, 

según la cual el trade dress debe ser inherentemente distintivo o haber adquirido una 

aptitud distintiva, y   b) La no funcionalidad de la materia que se pretende 

proteger.  Respecto a la aptitud distintiva, para saber cuándo un trade dress debe cumplir 

con una u otra aptitud, se debe considerar a cada una de las categorías de la figura, así en 
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el caso del trade dress de establecimientos comerciales o empaques, aplicará la 

distintividad inherente y cuando se trate de trade dress de productos, operará la 

distintividad adquirida. 

 

En el cuarto capítulo se revisó la normativa ecuatoriana en materia de trade dress, 

y se pudo evidenciar que el legislador regula el trade dress desde la óptica del derecho 

marcario, insinuando a dicha figura como una clase de marca; afirmación que se sustenta 

en el artículo 427 del Código Ingenios, en el cual se dispone que las apariencias distintivas 

se adquirirán y ejercerán derechos de igual forma que las marcas, lo cual es un error, pues 

como se ha logrado exponer a lo largo del presente trabajo de titulación, el trade dress 

protege un rango más amplio de elementos en comparación al derecho marcario; por esta 

razón la protección de la figura como marca resulta limitante, pues conlleva a excluir 

elementos que también constituyen la apariencia distintiva de productos y servicios. 

De igual manera, en cuanto a los requisitos de protección del trade dress, se pudo 

observar que no existe en la normativa ecuatoriana, disposición alguna que señale 

claramente cuáles son los requerimientos para que uno u otro objeto pueda acceder a la 

protección jurídica prevista en la norma, así como tampoco se contempla la clasificación 

del trade dress. 

Por lo expuesto se puede concluir que, la protección prevista para el trade dress 

en la legislación ecuatoriana, es inadecuada y desfavorable. Esta deficiente regulación 

normativa trae como consecuencia inseguridad jurídica, pues por una parte los interesados 

en el registro de la figura no cuentan con parámetros claros para acceder a su protección, 

por otra parte, la autoridad competente, para conceder o denegar el registro, no cuenta 

con criterios específicos para hacerlo. 
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Por esta razón, y como conclusión del trabajo de titulación, el capítulo quinto 

finaliza con una propuesta de reforma legal al Código Ingenios respecto a la regulación 

vigente de las apariencias distintivas. Dicha propuesta comprende la inclusión de un 

capítulo dedicado exclusivamente al tratamiento de las apariencias distintivas, 

esclareciendo su ámbito de protección, clasificación y requisitos de protección.   

Finalmente, toda vez que se ha mencionado que las apariencias distintivas 

constituyen una herramienta importante para el desarrollo comercial y el efectivo 

posicionamiento de las empresas en el mercado, de la revisión de la base de datos del 

SENADI, respecto a los títulos emitidos para apariencias distintivas, documento que se 

adjunta en el ANEXO 2; se puede concluir que, a partir de la entrada en vigencia del 

COESCI, esto es, el año 2016, hasta el año 2022, se ha verificado una tendencia creciente 

a solicitar el registro de apariencias distintivas de productos y establecimientos, 

existiendo a la fecha un total de 29 apariencias distintivas registradas, número que se 

espera en los próximos años ascienda, debido a la relevancia de dicha figura jurídica en 

el mercado y  como consecuencia de una regulación sólida y eficiente en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano.  
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RECOMENDACIONES 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo de titulación, se recomienda la 

realización de una reforma al Código   Orgánico   de   la   Economía   Social   de   los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. Dicha reforma supondría la inclusión de un 

capítulo exclusivo para el tratamiento de las apariencias distintivas, en el cual se 

establezca claramente el ámbito de protección de las apariencias distintivas, se clasifique 

a las apariencias distintivas, y se señale con precisión cuales son los requisitos de 

protección de dicha figura jurídica. Esto brindara una protección eficiente de los derechos 

de propiedad industrial y consecuentemente, seguridad jurídica.  

De conformidad con lo expuesto en el párrafo precedente, se recomienda que en 

el Reglamento de Gestión de los Conocimientos se incluya una sección en la cual se 

precisen y desarrollen los requisitos para el reconocimiento de la distintividad adquirida 

y el procedimiento para el efecto. 

De igual forma, se recomienda al SENADI, aumentar la eficiencia respecto el 

manejo de su base de datos y el acceso a la misma por parte de los usuarios. En la práctica 

ocurre que los usuarios para tener conocimiento sobre los signos distintivos registrados, 

deben primero pagar una tasa administrativa y realizar una solicitud de búsqueda fonética 

a la administración del SENADI, lo cual resulta en largos periodos de espera debido a la 

carga laboral de la institución e incluso, en ocasiones, falta de precisión en los resultados 

de la búsqueda fonética. Razón por la cual se recomienda el libre acceso a la base de datos 

del SENADI, a fin de agilitar las gestiones pre procesales de los registros de signos 

distintivos, y que la información contenida en la mencionada base de datos, refleje 

resultados precisos y correctos, garantizando seguridad al usuario. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Solicitud de registro de apariencia distintiva presentada al SENADI. 
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Anexo 2: Base de datos del SENADI sobre apariencias distintivas 

 



83 

 

 

 



84 

 

 

 



85 

 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 

 



88 

 

 

 



89 

 

 

 



90 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Anexo 3: Consentimiento informado para la realización de las entrevistas.  
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