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RESUMEN

La presente investigacion analiza el color como elemento distintivo dentro del derecho
marcario ecuatoriano y su tratamiento frente al principio de libre competencia. El objetivo
del estudio fue examinar el marco normativo nacional e internacional aplicable, identificar
los criterios jurisprudenciales relevantes y determinar la necesidad de ciertos cambios
juridicos o normativos que garanticen seguridad juridica y evite restricciones injustificadas
en el mercado.

El trabajo se fundamento en la doctrina del derecho marcario, la Decision 486 de la
Comunidad Andina, el Codigo Ingenios y precedentes judiciales como Louboutin vs. Van
Haren, Red Bull vs. EUIPO y Claro vs. Futurity. Se aplicé un método analitico-comparativo,
revisando normas, doctrina y casos emblematicos en Ecuador, América Latina y Europa.

Los resultados demostraron que el sistema ecuatoriano carece de pardmetros técnicos
uniformes para el registro de marcas de color, lo que genera vacios normativos y decisiones
administrativas dispares. Se concluyé que es necesario fortalecer el marco juridico
incorporando lineamientos claros sobre la representacion cromatica, la prueba de
distintividad adquirida y los limites de proteccién para evitar monopolios cromaticos.

El estudio propone la reforma de los articulos 361, 362 y 365 del Cddigo Ingenios, la
creacion de guias técnicas para el SENADI y la coordinacion con la Superintendencia de
Competencia Econdmica. Se concluye que un sistema equilibrado permitira proteger la
creatividad empresarial sin afectar la innovacion ni la libre competencia.

Palabras clave: color, distintividad, derecho marcario, libre competencia, elemento
distintivo.
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ABSTRACT

This research analyzes color as a distinctive element within Ecuadorian trademark law
and its treatment in relation to the principle of free competition. The aim of the study was to
examine the applicable national and international regulatory framework, identify relevant
jurisprudential criteria, and determine the need for certain legal or regulatory changes to
ensure legal certainty and avoid unjustified restrictions in the market.

The work was based on trademark law doctrine, Decision 486 of the Andean
Community, the Ingenios Code, and legal precedents such as Louboutin v. Van Haren, Red
Bull v. EUIPO, and Claro v. Futurity. An analytical-comparative method was applied,
reviewing regulations, doctrine, and landmark cases in Ecuador, Latin America, and Europe.

The results showed that the Ecuadorian system lacks uniform technical parameters for
the registration of color trademarks, which leads to regulatory gaps and inconsistent
administrative decisions. It was concluded that the legal framework needs to be strengthened
by incorporating clear guidelines on color representation, proof of acquired distinctiveness,
and limits of protection to prevent color monopolies.

The study proposes reforming Articles 361, 362, and 365 of the Ingenios Code, creating
technical guidelines for SENADI, and coordinating with the Superintendency of Economic
Comepetition. It concludes that a balanced system will protect business creativity without
affecting innovation or free competition.

Keywords: color, distinctiveness, trademark law, free competition, distinctive element.
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INTRODUCCION

El color como elemento distintivo del derecho marcario se sitiia en el 4mbito de
la propiedad intelectual, un campo que reine mecanismos de proteccion con finalidades
y limites distintos. La presente investigacion, se centra en el color, el cual, al ser un
signo visual, puede convertirse en un identificador de marca cuando adquiere capacidad
distintiva en el mercado, y dicha funcion se adquiere a través del uso constante,
prolongado y exclusivo en relacion a productos o servicios especificos. Y, para que el
color sea considerado un signo distintivo, debe trascender su condicion estética o

decorativa y lograr que el publico lo asocie con un origen empresarial.

La marca cumple una doble funcion: configura un derecho exclusivo del titular
y, a la vez, actlia como instrumento de ordenacion del mercado que permite identificar
procedencia, diferenciar ofertas y transmitir reputacion y calidad de manera estable

(Fernandez-Novoa & Garcia, 2001).

El color puede funcionar como indicador de origen cuando el mercado aprende a
asociarlo de manera inequivoca, con una empresa; por ello, la distintividad adquirida
suele ser la via decisiva para su proteccion (Gonzalez, 2020) (Mateus Bernal, 2022).
Pues, para que un color pueda ser susceptible de registro como marca debe cumplir con

requisitos especificos:

Primero, la distintividad, la misma que puede ser originaria cuando el color de
por si es distintivo; o, adquirida, cuando se ha convertido en distintivo por su uso.
Segundo, la representacion grafica clara y precisa, lo que implica describir el color
mediante cddigos técnicos reconocidos internacionalmente como el Pantone, con la
finalidad de evitar la monopolizacién. Y, tercero, la no funcionalidad, que hace
referencia a la prohibicion de registrar colores que cumplan funciones utilitarias o
técnicas de los productos debido a que afectaria a la libre competencia y limitaria a otras
empresas a recursos necesarios (Comision de la Comunidad Andina, 2000; Ramirez,

2008).

Cabe recalcar que la jurisprudencia andina ha establecido que el registro de un
color debe evaluarse bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad,
con la finalidad de garantizar equilibrio entre el interés privado del titular de la marca y

el interés publico del mercado.



CAPITULO 1. EXAMINAR EL MARCO NORMATIVO
ECUATORIANO SOBRE LA PROTECCION DEL COLOR
COMO MARCA, EN COMPARACION CON LA
LEGISLACION INTERNACIONAL Y LOS TRATADOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Fundamentos legales del derecho marcario en el ordenamiento

juridico ecuatoriano

1.1.1. Anclaje constitucional y legal

El punto de partida es el reconocimiento constitucional de la propiedad intelectual
y la habilitacion al legislador para establecer sus condiciones conforme el articulo 322 de
la Constitucion del Ecuador del 2008. Sobre esa base, el Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovacion (COESCCI) organiza el
Sistema Nacional de Propiedad Intelectual, define estructuras institucionales y distribuye
competencias administrativas, en particular las del Servicio Nacional de Derechos

Intelectuales (SENADI) para el registro y la observancia de signos distintivos.

A diferencia de otras materias, en propiedad intelectual, Ecuador participa de un
régimen supranacional andino, también conocido como la Comunidad Andina. Por ello,
el contenido sustantivo del derecho marcario se rige principalmente por la Decision
Andina 486, cuyas disposiciones son de aplicacion directa en el territorio nacional y
vinculan a la administraciéon (SENADI) y a los jueces contencioso-administrativos. El
COESCCI y su reglamento regulan principalmente las facetas procedimentales (tramite,
plazos, tasas, medidas cautelares, ejecucion), asi como la articulacion institucional del

sistema.

Por su parte, los requisitos de proteccion de las marcas se encuentran
desarrollados en el articulo 359, numeral 5, disposicion que aborda de forma especifica
el tratamiento de los colores como signo distintivo y fija las condiciones y limites para

su proteccion, en armonia con la Decision 486 y la practica del SENADI.
1.1.2. Competencia y funciones del SENADI

El SENADI actia como la puerta de entrada del sistema marcario ecuatoriano.
Le corresponde recibir las solicitudes y conducir su estudio integral: primero, un

examen de forma que verifique que el signo esté correctamente representado, en el caso



de signos no tradicionales, como el color, que la muestra y la identificacion técnica sean
claras, y que se cumplan los demas requisitos formales del tramite; y, después, un
examen de fondo a la luz de la Decision 486 de la Comunidad Andina y de los criterios
técnicos vigentes, para comprobar aptitud distintiva, ausencia de funcionalidad y el no

encuadre en prohibiciones absolutas o relativas.

Una vez admitida la solicitud, la entidad dispone su publicacion para
conocimiento de terceros y sustancia las oposiciones que se presenten, garantizando la
contradiccion y la valoracion de la prueba pertinente. Concluida esa etapa, el SENADI
esta facultado para otorgar o denegar el registro, asi como para declarar nulidades
cuando concurran causales, mediante decisiones motivadas en sede administrativa, sin

perjuicio de la revision judicial que corresponda.

Ademas, el SENADI ejerce competencia en observancia de derechos marcarios
ya concedidos: vigila el mercado y sanciona infracciones administrativas, pudiendo
disponer medidas como el cese del uso indebido, el retiro o comiso de productos y la
adopcion de medidas cautelares cuando resulte necesario. Todo ello se aplica bajo un
principio de proporcionalidad, procurando restaurar el equilibrio competitivo y proteger

al consumidor sin imponer restricciones mayores a las imprescindibles.

1.1.3. El color como signo en la Decision Andina 486: eje normativo aplicable en

Ecuador

La Decision Andina 486 delimita con precision el campo de lo registrable en
materia marcaria cuando se trata de colores. Por una parte, el articulo 134 literal e) abre
la posibilidad de proteccion al color siempre que esté delimitado por una forma, e
igualmente a las combinaciones de colores, solucion que permite identificar con
claridad el signo reivindicado y su modo de aplicacioén. En sentido contrario, el articulo
135 literal h) cierra el paso al color aisladamente considerado, esto es, al tono sin una
delimitacion especifica, a fin de evitar apropiaciones excesivas de recursos cromaticos

necesarios para la competencia.

Ahora bien, la propia norma introduce un mecanismo de flexibilidad: el inciso
final del articulo 135 reconoce la distintividad adquirida por el uso como una via
excepcional para superar determinadas prohibiciones absolutas, cuando el publico
relevante ha llegado a asociar ese color (en el modo en que se utiliza) con un origen

empresarial concreto. Finalmente, el articulo 155 perfila el alcance del derecho del



titular al establecer su ius prohibendi, esto es, la facultad de impedir en el trafico
economico los usos idénticos o confundibles del signo para productos o servicios
relacionados, con base en la funcion esencial de la marca como indicador de

procedencia.
1.1.4. Procedimiento y prueba en Ecuador: particularidades para marcas de color

El Manual para el Examen de Marcas en los Paises Andinos (2023) armoniza
criterios para el examen de marcas de color y fija un estandar claro: el color es
registrable cuando estd delimitado por una forma o cuando se reivindica una
combinacion de colores; esa delimitacion sirve a la representacion, no convierte a la
forma en elemento distintivo ni exige que la forma sea original. Pues, la distintividad
recae en el color y en su modo de aplicacion; por ello, la representacion debe ser precisa
e inequivoca y acompafarse de identificacion técnica mediante codigos
internacionalmente reconocidos como el Pantone, de modo que el publico y la autoridad

determinen con claridad el alcance del signo reivindicado.

Asimismo, con el fin de garantizar claridad y seguridad juridica, es practica
consolidada incorporar un disclaimer que excluya la forma usada unicamente para
exhibir el color. De este modo, se precisa que la exclusividad solicitada recae solo en el
tono y en su modo de aplicacion, y no en el contorno o marco grafico empleado para

representarlo.

En cuanto al procedimiento, el Manual ordena cinco etapas: examen de forma,
publicacion, oposicidon, examen de fondo y resolucion. En el examen de forma se
verifica el cumplimiento de los requisitos de la Decision Andina 486, especificamente
contemplados en los articulos 138 y 139, incluida la reproduccion de la marca y los
datos esenciales del petitorio; luego se publica para que terceros puedan oponerse; y,

superada esa fase, se ingresa al examen sustantivo.

En el examen de fondo, se recuerda el limite central: no son registrables los
colores “aisladamente considerados” (art. 135, literal h Decision 486), en especial los
colores fundamentales o puros del espectro, debido a que monopolizarlos afectaria la
competencia. Pues lo que exige el Derecho Marcario para los colores es la delimitacion

y la ausencia de otras causales de irregistrabilidad.



Una vez que la solicitud supera la revision formal, se publica para que cualquier
tercero pueda oponerse y aportar pruebas, tomando en cuenta que, en marcas de color,
las oposiciones suelen basarse en que el tono es habitual en el sector, que cumple una
funcion técnica o estética indispensable, o que existe proximidad cromatica con un
registro anterior. Por lo tanto, esta etapa permite a la autoridad contar con mas
informacion antes de decidir y protege la transparencia del procedimiento (SENADI,

2023).

Si el solicitante alega distintividad adquirida, la carga de la prueba es alta. En
ese caso se recomienda presentar encuestas con metodologia valida que se especifica
que deben ser muestras de al menos 400 personas con preguntas no sugestivas y tarjetas
solo con el color (sin ningtn tipo de logotipo), ademads de historial de uso consistente
del mismo tono, inversion publicitaria atribuible a la estrategia cromatica y datos de
mercado. De esta manera, la autoridad podra comprobar que el publico reconoce el

color, en ese modo de aplicacion, como indicador de origen (SENADI, 2023).

En observancia, para determinar si hay infraccion se utilizan peritajes que miden
la cercania de los tonos mediante cddigos internacionales reconocidos como el Pantone,
y se analiza ademas el modo de aplicacion, el contexto de comercializacion y el grado
de atencion del consumidor. Y, en caso de que se verifique que ha existido una
violacion, proceden medidas como el cese, el retiro o comiso de productos, siempre bajo

criterios de proporcionalidad.

1.2. La regulacion del color como marca en instrumentos internacionales y su

aplicabilidad en Ecuador

1.2.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que cualquier signo capaz de distinguir
puede ser marca, y menciona expresamente las combinaciones de colores. Cuando un
signo no sea intrinsecamente distintivo, los Miembros pueden requerir distintividad
adquirida para su registro. Por lo tanto, el Acuerdo no impone una técnica de

representacion, pero su logica exige publicidad suficiente del alcance del signo.

A efecto de la investigacion realizada, es importante tomar en cuenta el articulo

15 del ADPIC, el cual se puede interpretar como el punto de partida internacional que



legitima la proteccion de signos cromaticos bajo el derecho de marcas. La norma
establece que cualquier signo o combinacién de signos capaz de distinguir puede
constituir marca; en donde se mencionan de forma expresa las combinaciones de
colores, y se delega a los Miembros a exigir caracter distintivo adquirido por el uso
cuando el signo no sea distintivo por si mismo, asi como a requerir que el signo sea
perceptible visualmente para su registro. Ello implica que los ordenamientos pueden
admitir la proteccion de esquemas cromaticos siempre que se acredite su funcioén que
indique el origen y se cumplan las exigencias formales de representacion. (OMC, 1994,

art. 15.1).

En cuanto al segundo numeral, el precepto afiade que nada impide a un Estado
“denegar registros por otros motivos” compatibles con el Convenio de Paris; aplicado al
color, esto abre espacio para limites por funcionalidad, necesidad competitiva u otras
causales previstas en el derecho interno, siempre que no contradigan los compromisos

internacionales. (OMC, 1994, art. 15.2).

En cuanto al uso, el ADPIC permite que cada Estado subordine el otorgamiento
del registro a la acreditacion de explotacion del signo; sin embargo, precisa que no es
requisito demostrar uso efectivo para presentar la solicitud, ni puede rechazarse esta
unicamente porque el signo atin no haya sido utilizado dentro de los tres afios siguientes
a la fecha de presentacion. En el caso de las marcas de color, esto habilita a iniciar el
trdmite mientras la estrategia cromatica se implementa, sin perjuicio de que, mas
adelante, el ordenamiento exija probar el uso para mantener la vigencia del registro

(OMC, 1994, art. 15.3).

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la naturaleza del servicio o producto,
nunca debe ser un obstaculo al registro de la marca; es decir, el hecho de que el signo
sea un color aplicado a determinados bienes o servicios no puede, por si solo, bloquear

el acceso al registro. (OMC, 1994, art.15.4).

Finalmente, el ADPIC exige publicar las marcas antes o inmediatamente después
del registro y abrir una oportunidad razonable para solicitar la anulacion; ademas,
permite ofrecer oposicion. En materia cromatica, este paso procedimental es crucial
porque permite que terceros cuestionen, por ejemplo, la habitualidad del color en el
sector, su funcionalidad o la proximidad con derechos preexistentes, fortaleciendo el

control de legalidad y la transparencia. (OMC, 1994, art. 15.5).



En cuanto a Ecuador, al ser Estado Miembro de la Organizacion Mundial del
Comercio, incorpora el estandar minimo del Acuerdo; pues la Decision Andina 486
concreta ese estandar en la region andina, habilitando el color delimitado y, de forma
mas restrictiva, las combinaciones, siempre con claridad y precision representativa,
excluyendo el color aisladamente considerado. Asimismo, prevé que ciertas
prohibiciones absolutas puedan superarse si el signo ha adquirido carécter distintivo por
el uso (art. 135), lo que dialoga directamente con el enfoque de distintividad adquirida
contemplado por el ADPIC (OMC, 1994, art. 15.1; Comunidad Andina, 2000, arts.
134.e, 135.h y 135).

En otras palabras, el Acuerdo ADPIC legitima la proteccion de los colores como
signos distintivos, mientras que el régimen andino define la técnica juridica para hacerlo
sin afectar la competencia: delimitar el color en la representacion, describirlo con

precision y exigir prueba solida cuando el color no sea intrinsecamente distintivo.

En el plano procedimental, como se mencion6 anteriormente, el ADPIC exige la
publicacion de las solicitudes y la posibilidad de oposicion o anulacion por parte de
terceros, como mecanismos de control y transparencia (OMC, 1994, art.15.5). En
cuanto al contenido del derecho, el art. 16 reconoce al titular la facultad de impedir usos
idénticos o similares capaces de generar confusion, es decir, el nicleo del ius
prohibendi, que la normativa andina reune de forma especifica en el art. 155 de la
Decision 486, aplicado en la practica administrativa ecuatoriana (OMC, 1994, art. 16;

Comunidad Andina, 2000, art. 155).

1.2.2. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y la Organizacion Mundial

de la Propiedad Intelectual

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas no se pronuncia sobre si un
Estado debe permitir o no el registro de marcas de color; mas bien, su proposito
fundamental es armonizar los requisitos formales y procedimentales para aquellos
sistemas legales que ya reconocen esta posibilidad. De esta manera, el tratado establece
reglas claras sobre lo que las oficinas de propiedad intelectual pueden solicitar y como
deben presentarse las solicitudes, lo que incrementa la claridad y la previsibilidad en el

proceso (OMPI, 2011).

Por lo tanto, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual tiene ciertas

reglas en cuanto a que cuando se pretende amparar un color como elemento distintivo



de una marca, la autoridad competente puede exigir al solicitante que identifique con
exactitud cada tonalidad, ya sea mediante su denominacién o a través de un codigo
cromatico reconocido; adicionalmente, puede requerir que indique las zonas principales
del signo en las que dicho color se aplica. Esto permite que el objeto de derecho esté

correctamente delimitado y se eviten ambigiliedades en la proteccion del mismo (OMPI,

2011, Regla 3).

Este reglamento también limita las exigencias formales. Por ejemplo, si se
reivindica un color, la oficina puede pedir hasta un maximo de cinco reproducciones en
blanco y negro y hasta cinco a color, con la intencion de poder equilibrar la necesidad
de representar adecuadamente el signo con un nimero razonable de documentos,

evitando cargas excesivas para el solicitante (OMPI, 2011, Regla 3.3.b.).

Si la solicitud afirma que la marca consiste Unicamente en un color o
combinacion de colores sin contornos, se debe aportar una muestra de ese color o

colores. Adicionalmente, la oficina puede pedir:

1. Indicar el nombre comun del color;

2. Describir como se aplica el color a los productos o como se usa frente a
los servicios, y

3. Consignar codigos de color reconocidos que el solicitante elija y que la

oficina acepte.

Reforzando de esta manera la precision representativa del signo cromatico (OMPI,

2011, Regla 4).

1.2.3. Requisitos para la registrabilidad de las marcas

Para que un color pueda inscribirse como marca, debe superar tres requisitos
fundamentales establecidos para los signos distintivos, ademas de las exigencias propias
acorde a su naturaleza. Primero, la distintividad, en donde puede ser originaria si es que
el color de por si es distintivo; o, cuando se ha vuelto distintivo con el uso, que a esto se
lo conoce como caracter distintivo adquirido, conforme al estdndar minimo del ADPIC

(OMC, 1994).

Segundo, la representacion grafica: la autoridad exige que el signo cromatico se
delimite y se identifique técnicamente mediante codigos reconocidos como el Pantone,

Focoltone, etc., y, cuando corresponda, que se describa como se aplica el color, con el



fin de eliminar ambigiliedades sobre el alcance del derecho reclamado (SENADI, 2023,
pp.25-26).

Tercero, la no funcionalidad y la proteccion de la competencia: no procede
conceder exclusividad sobre elementos que otorguen una ventaja técnica o funcional, ni
sobre colores “puros” cuyo monopolio impediria a los competidores acceder a recursos
cromaticos necesarios en el mercado; (Comunidad Andina, 2000, art. 135.d; TICA, cit.

en SENADI, 2023, pp. 106-108, 124).

1.2.4. Interpretacion uniforme andina (TJCA) como filtro de aplicabilidad

En el contexto ecuatoriano, el acogimiento de los estandares internacionales
sobre marcas, incluyendo claramente la proteccion del color, se regulariza a través de la
Decision 486 y de la practica administrativa de la oficina nacional, guiada por el
Manual para el examen de marcas en los Paises Andinos del SENADI; esto convierte
principios globales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, por lo cual, en conjunto existen reglas que
indican qué puede protegerse, como debe representarse y bajo qué condiciones procede
la exclusividad (Comision de la Comunidad Andina, 2000; OMC, 1994; SENADI,
2023).

Primero, el régimen define el objeto protegible, el cual admite el registro de un
color delimitado por una forma y de combinaciones de colores (Decision 486, art.
134.¢e). Pero, se excluye, en cambio, el color aisladamente considerado, esto es, el color
“en abstracto” sin marco que lo circunscriba (art. 135.h). Esto responde a una logica
procompetitiva, que desea impedir que la exclusividad recaiga sobre tonos “basicos” o
habituales de un sector de modo que restrinja el acceso de terceros a recursos

cromaticos necesarios (Comunidad Andina, 2000, arts. 134.e y 135h).

Segundo, el sistema exige una representacion clara, precisa y objetiva del signo
cromatico. Pues, la administracion solicita identificacion técnica del tono mediante
codigos reconocidos como el Pantone, y una descripcion del modo de aplicacion del
color respecto de los productos o servicios, a fin de delimitar el alcance del derecho y
evitar ambigiliedades (SENADI, 2023, pp. 25-26). Este requisito sirve como barrera ex

ante frente a monopolios difusos sobre los colores.

Tercero, la distintividad funciona como condicion para el registro. El color

puede ser intrinsecamente distintivo, pero también existe la distintividad adquirida por



el uso que es la via idonea para legitimar la exclusividad cuando el tono es reconocido
por el mercado y lo asocian con la marca.(Comision de la Comunidad Andina, 2000, art.

135; Organizacion Mundial del Comercio, 1994, art. 15.1)

Ademés, atin cuando el color se delimite y represente adecuadamente, el examen
material incorpora un control de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, en donde
el tono no debe ser funcional, ni comun o caracteristico del género de producto en el
mercado relevante. De esta manera, se equilibra el interés privado del solicitante con el
interés publico del mercado y de preservar la competencia efectiva, evitando que la
marca se convierta en un titulo de exclusion sobre recursos cromaticos indispensables

(SENADI, 2023, pp. 106-108, 124).

Por ultimo, el contenido del derecho queda limitado por el ius prohibendi andino
porque el titular puede impedir usos idénticos o similares capaces de generar confusion
o0 asociacion en el mercado, incluyendo su aplicacion en envases, etiquetas o embalajes

(Comunidad Andina, 2000, art. 155).
1.2.5. Perspectiva europea sobre las funciones de 1a marca mas alla de lo distintivo

En el discurso doctrinal y jurisprudencial europeo, histéricamente se ha
reconocido que la funcion principal de la marca radica en sefialar el origen comercial de
bienes o servicios. Esta funcion que es el elemento central de su proteccion juridica,
cumple una mision fundamental: garantizar al consumidor que lo que adquiere proviene

de una fuente determinada, brindando seguridad y confianza (Peguera, 2014).

Sin embargo, hoy dia el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE) ha
enriquecido esta perspectiva, incorporando otras dimensiones igualmente relevantes
desde una 6ptica econdmica y estratégica. En este sentido, la marca ya no se limita a ser
un simple identificador, sino que se erige como herramienta publicitaria y activo de

inversion, que son funciones que complementan y refuerzan su valor.

En lo que respecta a la funcion publicitaria, la marca se convierte en un canal
directo de comunicacion con el consumidor. Ya no es Uinicamente un signo identificador,
sino que actiia como un mensaje silencioso que transmite valores, genera recuerdos e
incluso emociones, y posiciona un producto en la mente del publico. Esta dimension ha
sido resaltada en casos como L’Oréal vs. Bellure, donde el Tribunal de Justicia de la

Union Europea enfatizé que la marca no solo diferencia, sino que también se utiliza con
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fines promocionales y comerciales (Tribunal de Justicia de la Unién Europea, 2009).
Desde mi criterio, me resulta coherente con la realidad del mercado actual, en el que las
decisiones de consumo estan cada vez mas influidas por percepciones emocionales y

campafias de marketing asociadas a la marca.

Por otro lado, la funcién de inversién toma en cuenta que una marca es también
un activo en el que las empresas destinan recursos, esfuerzo y estrategia con el fin de
consolidar una reputacion en el tiempo. Como lo reconocio el Tribunal de Justicia de la
Union Europea en el caso Interflora, la proteccion marcaria debe cubrir no solo la
distintividad de origen, sino también la capacidad de la marca de atraer nuevos
consumidores y conservar la lealtad de los ya existentes (TJUE, 2011). A mi juicio, esta
funcion refleja la 16gica empresarial contemporanea: detrds de cada signo distintivo hay
una inversion sostenida en calidad, publicidad y prestigio, que no puede ser vulnerada

por usos indebidos de terceros que busquen aprovecharse de esa reputacion.

Se considera que el reconocimiento de estas funciones adicionales brinda mas
realismo y seguridad al sistema juridico. Pues, no se trata de transmitir de manera
arbitraria los derechos del titular, sino de ajustar la proteccion marcaria a la dinamica
actual del comercio, donde la marca es un signo con una voz publicitaria y un
patrimonio intangible que al momento de ignorar estas dimensiones seria desconocer
que la fuerza competitiva de una marca no radica unicamente en su capacidad de
distinguir, sino también en su poder para comunicar y en el valor econdmico acumulado

que representa.

Desde un enfoque critico, la linea jurisprudencial del TJUE constituye un avance
positivo porque logra mantener un equilibrio entre la proteccién marcaria y la
competencia leal. La idea es que no se trata de prohibir de forma absoluta cualquier uso
de una marca por parte de terceros, sino de sancionar Uinicamente aquellos supuestos en
los que se pone en riesgo la reputacion, la fuerza comunicativa o la estructura

estratégica que la marca ha consolidado en el mercado.

Asimismo, se considera que la proteccion de una marca debe ir més alla de solo
la comprobacion de la distintividad o de la posibilidad de confusion. El anélisis exige
valorar si la aplicacion del signo por parte de otro operador econdmico repercute en su

capacidad para mantenerse visible, en la solidez de su reputacion o en el vinculo de
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confianza que sostiene con los consumidores. En este sentido, el examen juridico no

puede ser superficial, sino integral y atento a la dinamica competitiva.

Por ultimo, es importante resaltar que la vision del TJUE no es estatica ni
formalista, sino adaptada al contexto en el que la marca opera. Determinar si existe
dilucién, aprovechamiento indebido o debilitamiento de la notoriedad requiere un
analisis particular, que atienda a variables como el grado de reconocimiento publico, la
trayectoria de reputacion alcanzada e, incluso, las particularidades de los entornos
digitales actuales, donde la exposicion y la competencia adquieren una dimension

diferente y mas compleja.

1.3. Analisis comparado de las disposiciones normativas nacionales e
internacionales sobre marcas de color

Después de conocer cada una de las disposiciones, resulta ttil comparar el
enfoque andino-ecuatoriano con el estdndar internacional. En la region andina y, por
ende, en Ecuador, el objeto protegible es un color delimitado por una forma y las
combinaciones de colores; mientras que, el color en abstracto, queda excluido. Esto
responde a una ldgica de competencia efectiva y actiia como barrera frente a
apropiaciones cromaticas amplias (Comunidad Andina, 2000, arts. 134.e y 135.h). Por
otro lado, el Acuerdo ADPIC adopta una clausula abierta que menciona que “cualquier
signo” que sea capaz de distinguir, incluyendo combinaciones de colores, habilita que
cada miembro exija caracter distintivo adquirido cuando el signo no lo tenga de origen,

dejando margen regulatorio sobre la técnica de representacion (OMC, 1994, art. 15.1).

En cuanto a la representacion, el enfoque andino resalta la claridad y precision:
identificacion técnica del tono como por ejemplo Pantone, descripcion del modo de
aplicacion en el producto o su presentacion y, cuando proceda, un disclaimer que aclare
que la forma cumple una funciéon meramente delimitante. Mientras que para
combinaciones, se espera un arreglo sistematico que haga reconocible la disposicion
entre colores; y esto permite que se deje a un lado las ambigiiedades y que se pueda

delimitar con exactitud el perimetro del derecho (SENADI, 2023, pp. 25-26).

Con respecto de la distintividad, los ordenamientos convergen en lo esencial. En
el sistema andino, la distintividad intrinseca del color es excepcional; lo mas habitual es
acreditar distintividad adquirida por el uso, mediante evidencia empirica, ya sean

encuestas validas, series de uso consistente del mismo tono, inversioén publicitaria
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atribuible a la estrategia cromatica y datos de mercado que demuestren asociacion de
origen. Por otro lado el ADPIC, autoriza que la registrabilidad se condicione a esa
distintividad adquirida cuando el signo no sea distintivo ab initio, es decir, distintivo
desde el comienzo, de esta manera el color puede acceder al registro si el mercado ya lo

identifica como indicador de procedencia (OMC, 1994, art. 15.1; SENADI, 2023)

Acerca de los limites, el régimen andino exige no funcionalidad, analiza la
necesidad competitiva del tono y verifica su habitualidad en el sector. Del otro lado, la
practica comparada llega a conclusiones similares que la marca no debe traducirse en
una exclusividad indebida sobre recursos cromaticos necesarios ni debe otorgar ventajas
técnicas o estéticas que afecten la competencia (Comunidad Andina, 2000;SENADI,

2023).

Por ultimo, el alcance del derecho tiene criterios de precision, en donde, en el
contexto andino, el ius prohibendi se vincula al tono tal como fue identificado, al modo
de aplicacion declarado y a las clases reivindicadas y no queda monopolizada por si
misma. De forma semejante, el estandar internacional tiende a proteger la combinacion
“tono + aplicacion” definida en el expediente, lo que facilita el control por terceros.

(Comunidad Andina, 2000, art. 155; SENADI, 2023).
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CAPITULO 2. IDENTIFICAR LOS CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES APLICADOS EN ECUADOR Y EN
OTROS PAISES EN CASOS EMBLEMATICOS SOBRE
MARCAS DE COLOR.

2.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

en materia de marcas no convencionales
2.1.1. Interpretacion Prejudicial 120-IP-2021 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (TJCA)

Para situar el tema, es importante tomar en cuenta qué es la Clasificacion de Niza,
el cual es un sistema internacional que ordena los productos y servicios en 45 clases, de
las cuales 34 son de productos y 11 de servicios, y, se aplica al registro de marcas. En
Ecuador, aplicamos esta clasificacion en el tramite marcario y guia al solicitante para
escoger la clase correcta conforme a este sistema reconocido internacionalmente

(SENADI, 2021).

Ahora bien, en este proceso de Interpretacion Prejudicial, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina (TJCA) establece un marco técnico y coherente para valorar la
registracion de marcas compuestas por color dentro del régimen de la Decision 486. El
caso surge a partir de una controversia para la posibilidad de registrar el color rosado
Pantone 183C para productos de la clase 32 de Niza y, a partir de ese contexto, el juez
nacional pide pautas sobre tres puntos: (i) si el signo satisface los requisitos del art. 134
(concepto de marca), (i) si ostenta caracter distintivo suficiente para cumplir la funcion
de indicar origen empresarial, y (ii1) si lo solicitado corresponde realmente a un color
delimitado por una forma especifica. El Tribunal, ademas, delimita los temas objeto de
interpretacion: nocién y requisitos de marca, causales de irregistrabilidad por falta de
distintividad, reglas para el registro de color delimitado por formay el vinculo entre marca

de color y libre competencia (TJCA, 2022).

Para empezar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recuerda que marca
es “cualquier signo apto para distinguir productos o servicios” y que todas sus funciones
dependen de su capacidad distintiva. Por ello, para el registro se exige distintividad y
representacion grafica; la perceptibilidad del signo se entiende propio del concepto de
marca. La ausencia de distintividad produce causales absolutas de irregistrabilidad

conforme a la Decision 486 (TJCA, 2022).
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Respecto a la distintividad, el Tribunal distingue entre una dimension intrinseca
(aptitud del signo, considerado en abstracto, para diferenciar) y otra extrinseca (capacidad
real de distinguir en el mercado). Reconoce, ademas, que un signo puede ser distintivo ab
initio o adquirir distintividad por el uso. En el examen, la autoridad debe situar la
valoracion en el producto o servicio especifico y constatar tanto la aptitud en abstracto

como su desempefio en el entorno competitivo (TJCA, 2022).

En lo que concierne al color, la regla central es clara: el color delimitado por una
forma o por combinaciones de colores puede registrarse si cumple los requisitos
marcarios; en cambio, el color aisladamente considerado (sin forma especifica) esta
prohibido por la Decision 486. La razon de esta prohibicion es pro-competitiva, es decir,
por la escasez de colores que existen, la apropiacion de los colores “puros” o
fundamentales son limitados debido a que permitir su apropiacion exclusiva podria
generar ventajas desproporcionadas y cerrar el acceso a competidores. Pero, si el color
estd debidamente delimitado y no incurre en otras causales como por ejemplo que no es
caracteristico del producto o del empaque o que no sea comun al género, el ordenamiento

andino admite su registro (TICA, 2022).

Al realizar un andlisis, la Interpretacion Prejudicial 120-IP-2021 delimita con
claridad el tratamiento que debe darse a las marcas de color dentro del régimen andino.
Se estima que el énfasis del Tribunal en diferenciar entre la distintividad intrinseca y la
adquirida es un avance metodoldgico que permite a la autoridad nacional valorar la
capacidad real del signo cromatico en el mercado, evitando interpretaciones subjetivas y
reforzando la seguridad juridica, al exigir evidencia concreta del reconocimiento del color

por parte del consumidor.

Ademas, la visidn pro-competitiva resulta interesante porque impide registrar
colores en forma aislada y esta restriccion es necesaria para evitar que se monopolice un
recurso basico como lo son los colores, los cuales deben estar disponibles para todos los
competidores. Aun asi, esta limitacion obliga a quienes buscan registrar un color a trabajar
en estrategias mas creativas y bien definidas, lo que en muchos casos impulsa la

innovacion en el disefio y la comunicacion visual de la marca.

En definitiva, se piensa que el pronunciamiento del TICA establece un punto de

equilibrio entre proteger los derechos de propiedad intelectual y preservar la libre
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competencia. De esta forma, los derechos exclusivos sobre un color se conceden

unicamente cuando existe un verdadero valor distintivo comprobado en el mercado.

Por otro lado, el método de analisis para los signos cromaticos delimitados es
conjunto, pues deben de apreciarse de manera unitaria el tono del color y la forma o
posicion que lo contiene, porque esa delimitacién define como se presenta el color al
consumidor. Este enfoque rige tanto para decidir la registrabilidad como para apreciar la
infraccion: pues la comparacion debe ser integral y causar una impresion global y los

demas elementos diferenciadores que coexisten en el mercado (TJCA, 2022).

De forma complementaria, el Tribunal introduce un filtro de competencia: la tutela
del color no puede traducirse en monopolizacién del mercado. Por eso, ordena a las
oficinas nacionales evaluar el contexto real de comercializacion y aplicar una observacion
rigurosa en marcas no tradicionales como el color, precisamente por su potencial para

restringir la competencia si se conceden sin cautelas (TJCA, 2022).

Tomando en cuenta todo lo mencionado, el Tribunal ordena verificar si el rosado
Pantone 183C esté correctamente delimitado por una forma, si satisface los requisitos de
la Decision 486 y si su proteccion no induce a error o confusion ni afecta la competencia.
La interpretacion es vinculante para la autoridad nacional que debe resolver la causa,

conforme al art. 35 del Tratado de Creacion del Tribunal y su Estatuto (TJCA, 2022).

Finalmente, al tratarse de una Interpretacion Prejudicial, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina no resolvié el fondo del litigio, sino que solamente establecio los
estandares para el registro de marcas de color delimitado por una forma, para que se tenga
en cuenta, y de ahi remitio el expediente al juez nacional para que sea quien dé la

resolucion definitiva.

2.1.2. Interpretacion del Proceso 01-Al-2017: Accion de Incumplimiento
interpuesta por ACAVA LIMITED contra la Republica de Colombia por el

color rosado Pantone 183C

En esta causa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue Ilamado a
controlar si Colombia aplico correctamente la Decision 486 al admitir el rosado Pantone
183C como marca de color delimitada por una forma para bebidas de la clase 32. La
actora (ACAVA Limited) alegé que dicho otorgamiento contrariaba los articulos 134 y

135 de la Decision 486, los cuales hablan sobre la prohibicion de registrar colores
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“aisladamente considerados” y que, en los hechos, la concesion propiciaba un
monopolio cromatico en un mercado con tonos supuestamente necesarios para competir
(TJCA, 2019).

Metodologicamente, el Tribunal precisé el alcance de su competencia en
acciones de incumplimiento, en donde el Tribunal no sustituye el criterio técnico de la
autoridad nacional ni revalora prueba; sino su tarea es comprobar si la interpretacion y
aplicacion del Derecho Andino son congruentes con la Decision 486. Bajo ese marco,
reviso si la autoridad colombiana habia evaluado la distintividad (originaria o adquirida
por el uso) y las causales absolutas de irregistrabilidad con arreglo a los bienes y al
mercado pertinentes (TJCA, 2019).

En el fondo, el Tribunal reafirm6 la arquitectura del sistema andino: el
ordenamiento admite el registro de un color delimitado por una formay de
combinaciones de colores (art. 134.e), pero excluye el color en abstracto (art. 135.h).
Por lo tanto, esto se relaciona con el proceso 120-1P-2021 ya que la razén es
procompetitiva, evitando cerrar el acceso al mercado a los competidores. En cambio,
cuando el color estd debidamente delimitado y supera el resto de requisitos, el registro
es posible (TJICA, 2019).

Aplicando estas reglas al caso, el TICA verificd que la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia habia valorado el signo como un todo, esto es, el tono
rosado y el modo de aplicacion que resulta de su delimitacion por la forma, y que en el
expediente constaban elementos que asociaban el rosado Pantone 183C con un origen
empresarial concreto en el sector de bebidas. Tampoco se acreditdé que ese tono fuese
indispensable o caracteristico del mercado de referencia, ni que su proteccién
obstaculizara la competencia. Por ello, el Tribunal concluy6 que no hubo incumplimiento
de la Decision 486 por parte de Colombia (TJCA, 2019).

En la parte resolutiva, el Tribunal declard infundada la demanda de ACAVA
Limited y ordené archivar el proceso. La motivacion de su decision fue que la Decision
486 prohibe registrar colores en abstracto (art. 135.h), pero si admite la proteccion de un
color delimitado por una forma cuando se cumplen los demas requisitos. Es por esta razon

que expresoé que la autoridad colombiana actud dentro de su margen técnico al apreciar la
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distintividad y demas requisitos legales, y por ende, no existid incumplimiento del
derecho andino (TJCA, 2019, p.26).

2.1.3. Interpretacion Prejudicial 619-1P-2019 (TJCA): criterios operativos para

marcas de color y marcas notoriamente conocidas. Caso Nestlé

En la Interpretacion Prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sienta criterios Utiles para resolver controversias en las que el elemento cromatico cumple
un papel central. La consulta, elevada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de
la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, dentro del proceso 2018-
308488 (Nestlé vs. Jerobnimo Martins), planteo si el empleo de determinados tonos de
verde en empaques podia vulnerar la marca de color VERDE Pantone 361C de Nestlé¢, la
cual se alegaba como notoria; y bajo qué titulos infraccionales correspondia analizar el
caso, si por confusion o asociacion, y también dilucion o aprovechamiento injusto, razon
por la que el Tribunal interpreto los articulos 134.e, 135.h y 155 de la Decision 486 y, de
oficio, los preceptos sobre notoriedad (arts. 224, 228 y 230).

Partiendo de eso, el Tribunal ratifica la disposicidon andina en materia de signos
cromaticos y el ordenamiento admite el registro de un color delimitado por una forma o
de combinaciones de colores, mientras que niega el color en abstracto. En concreto, el
Tribunal recuerda que el andlisis de una marca de color delimitada debe considerar dos
requisitos: el tono reivindicado y la forma/posicion que lo contiene o cdmo aparece ante
el consumidor en el mercado. También, se debe considerar que el hecho de delimitar el
color no lo hace automaticamente registrable, pues hay que verificar que el color no sea
comun o caracteristico del género de producto, que no responda a exigencias técnicas y

que su uso sea arbitrario para identificar origen empresarial.

En cuanto al contenido del derecho, la interpretacion del articulo 155 confirma
que el 1us prohibendi cubre usos en signos idénticos o similares que generen confusion o
riesgo de asociacion, y se extiende a supuestos de uso en envases, etiquetas o embalajes,
asi como a la fabricacion de tales materiales. Cuando, ademas, la marca es notoriamente
conocida, la tutela se refuerza frente al debilitamiento del poder distintivo y el
aprovechamiento injusto de su prestigio. Para activar este régimen reforzado, la
notoriedad debe probarse con los factores no taxativos del articulo 228 (grado de

conocimiento, duracion e intensidad del uso y de la promocioén, inversion, ventas, valor
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contable, entre otros) y basta simplemente con la acreditacion en uno de los Paises

Miembros para activar la proteccion andina.

Dado que el color no se percibe en abstracto en el mercado, el Tribunal insiste en
una evaluacion integral en donde el tono mas la forma o la posicién en el empaque o
presentacion cuentan, al igual que la impresion global del ptblico relevante y el grado de

atencion del consumidor.

2.2. Estudio critico de casos y su impacto en la interpretacion del color como
marca

2.2.1. Caso Louboutin vs. Van Haren (C-163/16)

El Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea fijé un criterio decisivo para
comprender como se protege el color cuando funciona como signo de posicion. El litigio
parti6 del registro, en el Benelux, del rojo Pantone 18-1663TP aplicado exclusivamente a
la suela de un zapato de tacon, con el contorno del calzado representado en linea
discontinua y expresamente excluido de la proteccion. Frente a la comercializacion de
suelas rojas por parte de Van Haren, el juez nacional consultd si ese signo caia en el
motivo de denegacién referido a los signos que “consisten exclusivamente en la forma
que da un valor sustancial al producto” (art. 3.1.e.1ii de la Directiva 2008/95/CE), a lo que
el Tribunal respondi6 que no, ya que cuando el objeto del registro es un color determinado
situado en una parte concreta del producto, y la forma solo sirve para delimitar la
aplicacion del color, no puede afirmarse que el signo “consista en una forma” en el sentido
de esa prohibicion. Es decir, el elemento distintivo radica en el tono + la posicion, no en
el contorno del objeto, de modo que la barrera de “forma que aporta valor sustancial” no

resulta aplicable a esa marca (TJUE, 2018).

Mas alla de despejar ese obstaculo, la sentencia deja dos lecciones tutiles para el
analisis de marcas de color. La primera, que la técnica de representacion debe ser precisa,
combinando codigo de color y descripcion del posicionamiento; y, la segunda, que la
exclusion expresa del contorno mediante disclaimer cumple un papel clave para acotar el
alcance del derecho y evitar monopolios sobre formas. Es importante destacar que el fallo
no decide la infraccion en el caso concreto, sino que ofrece un marco interpretativo para
valorar, en sede nacional, la distintividad, la funcionalidad o cualquier otro limite material

que pudiera operar en el fondo (TJUE, 2018; Szpunar, 2018).
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2.2.2. Caso Red Bull vs. EUIPO (T-101/15 y T-102/15); confirmado por C-124/18 P

El litigio Red Bull vs. EUIPO permite observar el parametro sobre como deben
representarse las combinaciones de colores cuando se pretende su proteccion marcaria.
Este caso parte de dos registros de la Unién Europea para bebidas clasificadas en el
numero 32, en los que Red Bull describia combinaciones azul y plateado con indicaciones
como “aproximadamente 50/50” o “en proporcion igual y yuxtapuestos”. Tras las
acciones de nulidad, el Tribunal General sostuvo que tales descripciones no delimitaban
con precision el objeto del derecho, pues la referencia a proporciones genéricas y a la
simple yuxtaposicion permite multiples configuraciones visuales posibles y no establece
un arreglo sistematico, predeterminado y uniforme de los colores. Por lo tanto, la marca
no satisface las exigencias de claridad, precision, inteligibilidad y objetividad que rigen
la representacion del signo y resulta nula por motivo absoluto (Tribunal de Justicia Sala
Segunda, 2017). Importa destacar que, para el Tribunal, la eventual distintividad
adquirida por el uso no mejora un déficit de representacion, ya que antes de debatir si el
publico asocia la combinacioén a un origen empresarial, el expediente debe definir con

exactitud qué se monopoliza (Tribunal de Justicia Sala Segunda, 2017).

En una segunda etapa, el Tribunal de Justicia confirm¢ integramente el criterio de
que para que una combinacion de colores per sé sea registrable, no basta listar codigos
como Pantone, ni indicar proporciones; la disposicion de los tonos debe quedar fijada de
modo que la autoridad y los operadores entiendan ex ante el perimetro de la exclusividad.
La descripcion verbal solo es vélida si aclara la representacion; de lo contrario, persisten
incompatibilidades con la seguridad juridica y con la disponibilidad de los colores para
la competencia (TJUE, 2019). Este estandar, ademas, tiene la finalidad procompetitiva
del derecho marcario, el cual evita monopolios cromaticos indeterminados y preserva el
acceso de terceros a recursos visuales necesarios para competir (TJUE, 2019; TGUE,
2017).

2.3. Tendencias jurisprudenciales en América Latina y Europa sobre la forma
especifica y distintividad del color

En el ambito juridico, tanto en América Latina como en Europa se observa una
tendencia clara: los colores pueden ser protegidos como marcas, pero inicamente cuando
estan debidamente delimitados y se presentan de manera precisa. Esto significa que no
basta con reclamar un color de forma abstracta, sino que debe indicarse como se aplica

en un producto o servicio, normalmente acompafiado de una referencia técnica como un
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codigo Pantone. De esta forma, se asegura que la proteccion sea concreta y no genere un

monopolio que limite la libre competencia (Comunidad Andina, 2000).

En el caso de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia (TJCA) ha sefalado
que la distintividad de un signo puede ser intrinseca, es decir, propia del signo desde su
creacion; o adquirida, cuando se alcanza gracias al uso constante en el mercado. Ademas,
ha recalcado que el analisis de una marca de color debe hacerse considerando siempre la
combinacion de tono y forma/posicion, pues el consumidor no percibe colores aislados,
sino cdmo estos se usan en la practica. Asimismo, el Tribunal ha advertido que no se debe
conceder exclusividad sobre colores considerados basicos o de uso necesario en un sector

determinado, para evitar que se afecte la competencia (TICA, 2020).

Dentro de este contexto, los precedentes judiciales en la region muestran que se
exige una prueba solida para reconocer la distintividad adquirida de un color. Esto incluye
encuestas representativas que confirmen que los consumidores identifican el color con un
origen empresarial concreto, asi como evidencia de publicidad, inversion y trayectoria

comercial que respalde esa asociacion (SGCAN & OMPI, 2023).

En el caso europeo, el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) también
ha delimitado criterios importantes. En el conocido caso Louboutin (C-163/16),
establecid que la proteccion de un color aplicado en una parte especifica de un producto
es valida, siempre que la forma del objeto no sea lo esencial, sino Gnicamente el espacio
donde se coloca el color, como se puede observar en la Figura 1. De manera distinta, en
el caso Red Bull vs. EUIPO (C-124/18 P), el Tribunal negd la proteccion a una
combinacion de colores porque no estaba claramente definida la forma en que se
disponian, lo que generaba incertidumbre sobre el alcance del derecho (Figura 2).

Figura 1
Marca Christian Louboutin

Fuente: Tomada de LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, 2016, en https://lexdellmeier.com/de/node/1299

21


https://lexdellmeier.com/de/node/1299?utm_source=chatgpt.com

Figura 2
Marca Red Bull

Fuente: Tomada de “Blow for Red Bull as EUIPO rejects opposition against Rider for beverages”, por Neza Poglajen y
Katja Kovacic, 2025, World Trademark Review. Shutterstock / Edson de Souza Nascimento. Recuperado de
https://www.worldtrademarkreview.com/article/blow-red-bull-euipo-rejects-opposition-against-rider-beverages

Como resultado, tanto en América Latina como en FEuropa existe una
coincidencia: para que un color sea registrado como marca debe cumplir tres condiciones
principales. Primero, debe estar delimitado con claridad en cuanto a su aplicacion;
segundo, debe estar identificado técnicamente para evitar ambigiiedades; y tercero, debe
demostrar una distintividad real frente a los consumidores. De este modo, se protege la
funcién del color como signo distintivo, sin poner en riesgo la libre competencia en el

mercado (SGCAN & OMPI, 2023; TJUE, 2019).

Considerando el andlisis efectuado, la comparacion refleja un delicado equilibrio
entre la innovacién empresarial y la garantia de un mercado abierto. Se considera que la
proteccion de un color puede ser legitima siempre que exista un uso real y probado que
haya generado reconocimiento en el consumidor; de lo contrario, se corre el riesgo de
conceder exclusividades injustificadas que limiten a otros competidores. Desde la
perspectiva de los paises latinoamericanos, donde los mercados suelen ser mas
concentrados, resulta indispensable que la autoridad administrativa y judicial sea estricta
al valorar las pruebas de notoriedad o distintividad adquirida, evitando asi que el color
como un recurso visual limitado se convierta en una barrera de entrada en lugar de un
signo legitimo de diferenciacion empresarial.

2.4. Analisis de resoluciones administrativas del SENADI sobre el registro de
marcas de color en Ecuador

En Ecuador, se presenta una controversia entre el Consorcio Ecuatoriano de

Telecomunicaciones S.A. CONECEL, conocido comercialmente como “Claro”, y la
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empresa Servicable Cia. Ltda., solicitante del registro del signo “Futurity + logotipo”
dentro de la clase internacional 38, correspondiente a servicios de telecomunicaciones.
Conecel interpuso oposicion fundamentandose en su calidad de titular de la marca con el
color rojo, cuyo registro se encuentra vigente hasta el afio 2028, alegando que dicho signo

ha alcanzado notoriedad en el mercado nacional.

La oposicion se apoya principalmente en el legitimo interés reconocido en el
articulo 146 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, el cual habilita a cualquier
titular de derechos previos a oponerse a la inscripcion de un signo que pueda afectar su
marca. Conecel argumenta que la solicitud de registro presentada por Futurity carece de
distintividad extrinseca, toda vez que reproduce elementos visuales ya posicionados en el
mercado, particularmente el color rojo, que ha sido explotado de manera continua en la
industria de telecomunicaciones desde 1993, primero bajo la marca Porta y

posteriormente con la denominacion Claro (Comision de la Comunidad Andina, 2000)

Asimismo, el principal punto de controversia radica en la posibilidad de confusion
o asociacion. Conecel se basa en el articulo 136 literal a) de la Decision 486, no podran
registrarse signos que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados cuando
exista riesgo de error para el consumidor. En este caso, Conecel sostiene que el uso del
color rojo en el signo solicitado por Futurity, aplicado al mismo tipo de servicios de
telecomunicaciones, puede inducir a los usuarios a creer que ambos signos pertenecen a
la misma fuente empresarial, lo que constituiria una infraccion al derecho marcario

(TICA, 2019).

Adicionalmente, se destaca la figura de la distintividad adquirida, entendida como
la capacidad que adquiere un signo, a través del uso constante en el tiempo, para
diferenciarse en el mercado atin cuando en su origen carecia de tal atributo. El TICA ha
precisado que un signo que inicialmente no era distintivo puede llegar a serlo si logra
consolidar un reconocimiento real y efectivo por parte del consumidor (Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, 2021). Bajo este criterio, Claro defiende que el color
rojo ha superado dicha prueba, transformandose en un signo de referencia inmediata para

el puiblico consumidor en Ecuador.

En conclusion, Conecel solicita que la autoridad administrativa rechace el registro
del signo “Futurity + logotipo”, al considerar que su concesion generaria una afectacion

directa a una marca notoria, alegando que vulneraria los principios de distintividad y
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exclusividad previstos en la Decision 486, y provocaria confusion en el mercado. La
pretension de Conecel se centra en salvaguardar la fuerza distintiva del color rojo como
elemento diferenciador consolidado en el ambito de los servicios de telecomunicaciones.
Por su parte, Futurity sostuvo que el tono de color empleado en su signo, identificado
mediante un cédigo Pantone distinto, no coincidia con el registrado por Claro, dindose
una diferenciacion cromatica. Finalmente, el SENADI concedio el registro solicitado por

Futurity.
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CAPITULO 3. CUESTIONAR LOS VACIOS
NORMATIVOS EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 'Y
DETERMINAR SI EXISTE LA NECESIDAD DE UNA
REFORMA LEGAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD
JURIDICA Y EVITE RESTRICCIONES INJUSTIFICADAS
EN LA COMPETENCIA.

3.1. Diagnostico de las limitaciones normativas y técnicas en el registro
de marcas de color en Ecuador

El marco regulatorio ecuatoriano en materia de propiedad intelectual se encuentra
directamente vinculado a lo dispuesto por la Decision 486 de la Comunidad Andina que
establece los criterios basicos de registrabilidad, los impedimentos absolutos y relativos,
y el régimen de proteccion aplicable a los signos distintivos. Sin embargo, la normativa
interna carece de disposiciones especificas sobre las marcas de color, pues no brinda
precisiones respecto de criterios técnicos y juridicos que deben cumplirse para que el
registro pueda proceder, lo que genera un margen de discrecionalidad administrativa en
el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y, en consecuencia, vacios

normativos y técnicos que impactan la seguridad juridica de los solicitantes.

El articulo 134 literal e) de la Decision 486 permite registrar como marca los
colores delimitados por una forma, pero no desarrolla con precisién cudles son los
estandares técnicos que debe cumplir la solicitud. Tampoco establece pardmetros claros
sobre como diferenciar un color en abstracto (que no es registrable), de aquel que esta
delimitado por forma o posicion (que si puede acceder al registro). Este vacio normativo
ha obligado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a interpretar la disposicion,
recordando que la registrabilidad de un color exige presentarse de manera clara, precisa
y objetiva, normalmente a través de referencias técnicas como codigos Pantone, y siempre
asociado a una forma o posicion determinada en el producto o presentacion. Sin embargo,
en Ecuador no se ha desarrollado un procedimiento exacto que defina de manera
estandarizada como debe presentarse esta informacion, lo cual genera resultados distintos

segun el caso (TICA, 2020).

En el caso ecuatoriano, si bien el SENADI ha incorporado en su practica
administrativa la exigencia de consignar un cddigo cromatico internacional, aiin persiste
una falta de uniformidad en los criterios de examen. Por ejemplo, en algunos procesos se

ha reconocido la distintividad adquirida de ciertos colores, como ocurrié con el color rojo

25



de la empresa Claro, mientras que en otros casos se han rechazado solicitudes con base
en que el color carecia de fuerza distintiva, incluso cuando los solicitantes presentaban
pruebas de uso y publicidad; por lo que esta diferencia en las decisiones refleja la
inseguridad juridica que enfrentan los titulares de derechos, quienes no siempre cuentan
con una guia clara sobre qué elementos seran determinantes en el analisis administrativo

(SENADI, 2023).

Otra limitacion relevante es la ausencia de directrices claras respecto a la prueba
de distintividad adquirida. Aunque la jurisprudencia andina ha sefialado que deben
evaluarse factores como encuestas representativas de consumidores, inversion
publicitaria, trayectoria comercial y datos objetivos del mercado, en Ecuador no existe un
procedimiento regulado que indique cdmo deben practicarse y valorarse dichas pruebas.
Esta situacion coloca a los solicitantes en una completa incertidumbre debido a que el
resultado de un caso puede depender mas de la interpretacion subjetiva del examinador
que de criterios previamente establecidos ya que no sabe qué tipo de evidencias serian

suficientes para acreditar la distintividad del signo cromatico.

Finalmente, no puede dejarse de lado el riesgo de que, por falta de reglas claras,
se produzcan monopolios cromadticos injustificados. La doctrina ha advertido que los
colores constituyen un recurso visual limitado y, en muchos sectores, cumplen funciones
estéticas o de identificacion que no deberian ser objeto de apropiacion exclusiva por un
solo operador. Permitir que empresas registren colores basicos, indispensables o de uso
comun podria traducirse en barreras de entrada que afecten directamente la competencia,
limitando las posibilidades de diferenciacion de nuevos competidores. Por ello, resulta
indispensable que la normativa ecuatoriana contemple mecanismos de control que eviten
que las marcas de color se conviertan en instrumentos de abuso marcario en lugar de

verdaderos signos distintivos (Bently & Sherman, 2014).

En conclusidn, el diagndstico evidencia que la legislacion ecuatoriana, al remitirse
de manera general a la Decision 486 y carecer de reglas internas especificas, presenta
vacios normativos y técnicos en tres aspectos centrales: la falta de un marco técnico
preciso para la representacion cromatica, la falta de valoracion probatoria de la
distintividad adquirida, y la ausencia de limites normativos para prevenir monopolios
indebidos. Estos vacios no solo generan inseguridad juridica a los titulares y solicitantes,

sino que ademas dificultan la capacidad del sistema de propiedad industrial de cumplir
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con sus fines como proteger la innovacion, diferenciarse en el mercado y, al mismo
tiempo, mantener condiciones de competencia leal. Partiendo de ello se podria analizar si
existe la necesidad de una reforma normativa especifica en el pais, que permita cerrar
estas brechas y garantizar un marco juridico mas claro, justo y equilibrado.
3.2. Conflictos entre la proteccion exclusiva del color y el principio de libre
competencia

La proteccion de los colores como marcas plantea un dilema juridico importante:
por un lado, el titular tiene derecho a reclamar su uso exclusivo, pero, por otro, el sistema
legal debe garantizar que esa proteccion no limite injustificadamente la libre competencia.
El problema radica en que los colores no son un recurso ilimitado y cumplen, ademas, un
papel estético y funcional en muchos sectores. Si se otorgara una proteccion demasiado
amplia, se correria el riesgo de generar monopolios cromaticos, lo que impediria que otras

empresas accedan a opciones legitimas para diferenciar sus productos o servicios.

La Decision 486 de la Comunidad Andina establece que los colores pueden
registrarse unicamente si estan delimitados por una forma especifica (art. 134, lit. ). Sin
embargo, también advierte que no se podran registrar cuando carezcan de distintividad o
generen confusion en el publico consumidor. Este balance busca justamente evitar que el
registro de un color se convierta en una barrera de entrada al mercado (Comunidad
Andina, 2000). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfatico al sefialar
que la proteccion de un color nunca puede restringir el uso de tonalidades esenciales para

una industria o de uso comun entre los competidores (TICA, 2020).

Existen casos en los que esta tension se ha hecho evidente, por ejemplo, en el
proceso Nestlé vs. Jeronimo Martins (Caso 619-IP-2019), el TICA aclar6 que el derecho
exclusivo sobre un color no se extiende a toda una gama cromatica, sino Unicamente al
tono especifico registrado. De lo contrario, se produciria un abuso que limitaria
injustificadamente a otros competidores. En Europa, la controversia de Red Bull contra
la EUIPO (2019) evidencid un problema distinto: la falta de claridad en la delimitacion
de los colores azul y plata solicitados como combinacion marcaria, lo que generd
inseguridad juridica y, en consecuencia, un rechazo al registro por considerarse contrario

al principio de competencia leal.

La doctrina también advierte sobre este riesgo. Bently y Sherman (2014) sefalan

que la proteccion de colores debe aplicarse con criterios restrictivos, pues de lo contrario
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se corre el riesgo de convertirlos en monopolios visuales que limiten la innovacion y la
creatividad en el disefio. Bajo esta logica, los colores no deberian ser apropiables en
abstracto, salvo que el solicitante demuestre que han adquirido un alto grado de
distintividad, respaldado por encuestas, inversion publicitaria y reconocimiento efectivo

por parte de los consumidores.

En el Ecuador, este conflicto ha sido especialmente visible en sectores como el de

las telecomunicaciones, por ejemplo, el caso Claro antes analizado.

Bajo este contexto, se tiene la perspectiva de que este conflicto refleja la necesidad
de contar con reglas mas claras y objetivas. Se evidencia que el sistema ecuatoriano
todavia no logra un equilibrio sélido entre la exclusividad que otorga el registro y el
derecho de los demas a competir en igualdad de condiciones. Por eso, resulta
indispensable que se fortalezcan los criterios normativos y técnicos, de modo que las
marcas de color se reconozcan unicamente cuando cumplen una verdadera funcion
distintiva, pero sin convertirse en un obstaculo injustificado para la libre competencia y
el dinamismo del mercado.

3.3. Argumentos doctrinales y técnicos que sustentan la necesidad de una reforma
juridica

El sistema juridico ecuatoriano, al remitirse casi de manera literal a la Decisioén
486 de la Comunidad Andina, ha dejado de lado un desarrollo propio y especifico en
relacion con las marcas de color. Este vacio normativo ha generado incertidumbre tanto
para los solicitantes como para el propio SENADI, ya que no existen lineamientos
internos claros que orienten como representar los colores en una solicitud, como acreditar
su distintividad adquirida o cuéles son los limites razonables para evitar que su proteccion

afecte la libre competencia.

La primera debilidad radica en la ausencia de parametros técnicos obligatorios
para la representacion cromatica. Si bien el articulo 134 literal e) de la Decision 486
admite el registro de colores delimitados por una forma, no explica con detalle como
deben representarse de manera objetiva. El TICA ha insistido en que el registro de un
color exige claridad y precision, lo que normalmente se traduce en acompaifiar la solicitud
con un codigo cromatico internacional y una descripcion de la forma o posicion en la que

se aplica. Sin embargo, en el Ecuador esta exigencia no estd recogida en la ley, sino que
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depende de la practica administrativa, lo cual resta uniformidad y genera resoluciones

dispares.

Una segunda debilidad esta vinculada a la prueba de la distintividad adquirida. La
legislacion ecuatoriana, a través del articulo 365 del Coédigo Ingenios, reconoce la
posibilidad de que un signo adquiera distintividad por el uso, pero no regula el
procedimiento para probarlo. En contraste, la jurisprudencia andina (caso Nestlé VS.
Jeronimo Martins) exige encuestas representativas, evidencia de inversion publicitaria y
datos concretos de mercado. La falta de pardmetros claros en el pais provoca que los
solicitantes enfrenten un escenario incierto, en el que no saben con certeza qué pruebas

seran suficientes. Esto debilita la seguridad juridica y encarece los procesos.

El tercer aspecto se relaciona con la proteccion de la libre competencia. El color
es un recurso visual limitado, por lo que su proteccion no puede ser absoluta. El riesgo de
crear monopolios cromaticos ha sido advertido tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia internacional. Bently y Sherman (2014) sostienen que, sin limites claros,
los colores pueden convertirse en “monopolios visuales” que obstaculizan la innovacion
y la entrada de nuevos competidores. El caso europeo Red Bull v. EUIPO (C-124/18 P,
2019) reflejo este peligro: al no precisar como se combinaban los colores azul y plata, el
Tribunal rechazd el registro para evitar que una proteccion ambigua restringiera
indebidamente a otros actores del mercado. En Ecuador, ejemplos como el rojo de Claro
muestran que, si bien es posible reconocer el uso de ciertos colores en ciertos colores, la
autoridad también debe garantizar que otros operadores puedan utilizar tonalidades

cercanas, evitando bloqueos injustificados.

A nivel interno, los articulos 361, 362 y 365 del Codigo Ingenios son los que més
evidencian la necesidad de reforma. El primero deberia ampliarse para incluir reglas
técnicas especificas sobre la representacion de colores. El segundo tendria que precisar
en qué casos un color se considera genérico, funcional o indispensable para un sector, y
por lo tanto no registrable. El tercero debe complementarse con reglas procesales claras
sobre como demostrar la distintividad adquirida. Una reforma que modifique estos
articulos, incorporando un capitulo dedicado a las marcas de color, permitiria dar mayor

certeza y uniformidad a los solicitantes y al SENADI.

La experiencia comparada ofrece referentes utiles. En la Unidon Europea, la

jurisprudencia del TJUE ha sido categorica en exigir representaciones claras y estables
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para evitar ambigiiedades. En paises como Colombia y Perd, aunque también aplican la
Decision 486, sus oficinas nacionales han emitido guias administrativas que regulan con
mas detalle los requisitos de representacion técnica, lo que reduce la discrecionalidad. El
Ecuador podria inspirarse en estas practicas, pero plasmandolas en una norma de rango

legal que refuerce la seguridad juridica.

Desde una perspectiva académica, la necesidad de una reforma es evidente y debe
centrarse en tres ejes: la claridad técnica en la representacion de los colores, la regulacion
probatoria de la distintividad adquirida y la inclusion de salvaguardas de competencia que
impidan monopolios cromdticos. Una normativa que incorpore estos aspectos no solo
alinearia al Ecuador con estandares internacionales, sino que ademas fortaleceria la
confianza en el sistema marcario, ofreciendo a las empresas herramientas efectivas de

diferenciacion, sin sacrificar la innovacion ni la apertura del mercado.
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CAPITULO 4. PROPONER SOLUCIONES PARA
GARANTIZAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL
ACCESO EQUITATIVO AL USO DE COLORES EN EL
MERCADO, EVITANDO PRACTICAS RESTRICTIVAS
QUE PUEDAN AFECTAR LA LIBRE COMPETENCIAY
LA INNOVACION EMPRESARIAL.

4.1. Criterios técnicos para fortalecer el proceso de registro de marcas en Ecuador

El fortalecimiento del sistema ecuatoriano de marcas requiere criterios técnicos
claros, previsibles y compatibles con los estdndares comparados, especialmente cuando
se trata de colores y combinaciones cromdticas. La experiencia andina y europea
demuestra que la clave esta en precisar como se representa el signo, qué se exige para
acreditar distintividad y como se resguarda la libre competencia sin desnaturalizar la

funcién de origen de la marca (Comunidad Andina, 2000;TJUE, 2019; SENADI, 2023).

a) Representacion técnica clara, precisa y estable: En la proteccion de un color no basta
con enunciar la tonalidad; es preciso identificarla mediante un sistema cromadtico
reconocido, incorporar una reproduccion grafica fiel y especificar exactamente como y
donde se aplicard, por ejemplo, si en la franja superior del envase o como fondo integral
del logotipo. Ese nivel de precision evita ambigiiedades y define con objetividad los
limites de la proteccion solicitada. La experiencia comparada y la doctrina han sido
enfaticas en precisar que la mera nominacion del color resulta insuficiente; la
representacion debe permitir a terceros conocer, de antemano, qué aspectos quedan

amparados y cuales no. (TJUE, 2019; EUIPO, 2023; SENADI, 2023).

b) Prohibicion del color en abstracto y exigencia de delimitacion por forma/posicion: La
normativa de la Comunidad Andina establece que los colores solo pueden registrarse
cuando estan delimitados por una forma o una posicion especifica, mientras que la
proteccion de un color en abstracto se considera inadmisible, al no cumplir con los
criterios de claridad ni con las exigencias de libre competencia (Comunidad Andina,
2000, art. 134.e). En ese sentido, el examen marcario debe constatar que el color no
constituya un simple elemento estético o funcional del mercado, ni implique apropiarse

de gamas excesivamente amplias o de tonalidades esenciales para la actividad productiva.
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Esta regla, aplicada de forma constante por el Tribunal Andino de Justicia y la doctrina
comparada, busca prevenir la creacion de monopolios cromaticos que restrinjan la

actuacion de otros operadores economicos (TJCA, 2020; Bently & Sherman, 2019).

c) Estandares probatorios para la distintividad adquirida: Dado que los colores son
distintivos por naturaleza, el acceso al registro suele depender de la distintividad
adquirida. Para asegurar decisiones uniformes, convendria establecer un protocolo
probatorio minimo en el que se tome en cuenta lo siguiente:

e Encuestas de reconocimiento con disefio metodolégico valido (muestra
representativa del publico relevante, preguntas no sugestivas y tarjetas de prueba
que aislen el color de otros signos).

e Evidencia de uso prolongado y continuo (afios de empleo continuo, cobertura
geografica, participacion de mercado).

o Inversion publicitaria atribuible al color (campafias donde el color cumple funcion
de identificacion de origen).

e Prueba de asociacion entre ese color y el oferente (estudios de recordacion,

tracking de marca, informes de consultoras).

El TICA exige considerar estos elementos de forma integral y no como listas rigidas
(619-1P-2019; 120-IP-2021). La experiencia europea coincide en que no hay atajos:
la distintividad se acredita con datos objetivos, no con afirmaciones genéricas (TJUE,

2019; EUIPO, 2023).

d) Prueba reforzada para combinaciones de colores: Para las combinaciones cromaticas
se exige una descripcion precisa. Como se disponen los tonos en conjunto, detalles,
especificando proporciones, secuencia, yuxtaposicion y ubicacion exacta. Pues,
expresiones vagas como “aproximadamente 50/50” o “disposicion libre” resultan
inadmisibles, pues generan ambigiiedad y ya han sido descartadas por la jurisprudencia
europea (TJUE, 2019). Aplicado al sistema ecuatoriano, corresponde requerir que la
solicitud incluya diagramas o esquemas graficos que fijen con claridad la configuracion
visual de la combinacion, garantizando que esta sea estable, reproducible y comprensible

para terceros (EUIPO, 2023; SENADI, 2023).

e) Test de funcionalidad, necesidad competitiva y disponibilidad de alternativas: Con el
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fin de garantizar la libre competencia, el andlisis de registrabilidad de un color debe
aplicar un test tripartito. En primer lugar, determinar si dicho color cumple una funcion
técnica o estética esencial para el producto o servicio. En segundo lugar, evaluar si en el
sector existe una necesidad competitiva de emplear ese tono o matices cercanos.
Finalmente, verificar si hay alternativas viables que permitan a los competidores
diferenciar sus productos sin ver restringido injustamente su margen de actuacion (Bently
& Sherman, 2019; OMPI, 2011). Si el color resulta funcional o indispensable para
identificar cualidades del servicio como sucede con cddigos cromaticos de uso
generalizado en ciertos sectores, el registro debe ser denegado por configurarse una causal

de impedimento absoluto (Decision 486, arts. 135-136;TICA, 2020).

f) Transparencia procedimental y plantillas estandarizadas: La seguridad juridica se
fortalece cuando la administracion establece mecanismos de transparencia mediante el
uso de formularios y listas de verificacion que detallen los requisitos técnicos y
probatorios. Estos deberian incluir campos obligatorios para consignar el cddigo
cromatico (Pantone, RAL u otro), apartados especificos para describir el modo de
aplicacion del color, casillas destinadas a encuestas que cumplan pardmetros minimos de
validez, y anexos donde conste el historial de uso junto con la inversion publicitaria
realizada. De igual manera, resulta conveniente que el SENADI emita criterios
interpretativos y directrices claras, asi como informes estadisticos anuales que recojan las
principales razones de aceptacion o rechazo de solicitudes. Esto permitiria a los usuarios
anticipar con mayor certeza los posibles resultados y ajustar adecuadamente sus

solicitudes (SENADI, 2023; OMPI, 2011).

g) Gestion del riesgo de dilucion y alcance objetivo del derecho: En los casos en que se
reconozca la distintividad o notoriedad de un color, la proteccion juridica debe
circunscribirse estrictamente al tono especifico y a la forma de aplicacion sefialada en la
solicitud. No resulta procedente ampliar ese alcance a gamas o familias cromaticas sin
contar con una prueba contundente, pues ello trasladaria la discusion al d&mbito de la
dilucién marcaria y podria restringir injustificadamente la libertad de actuacion de otros

competidores (TJCA, 2020).

h) Coordinacion con la libre competencia: El andlisis de registrabilidad de un color debe

contemplar una alerta preventiva en materia de competencia. Si el reconocimiento del
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derecho pudiera generar efectos de exclusion significativos en un mercado altamente
concentrado, la autoridad debe limitarlo mediante disclaimers o usos autorizados, o
incluso rechazarlo cuando el riesgo sea considerable. Esta articulacion entre los principios
de la propiedad intelectual y la politica de competencia permite resguardar la funcion
distintiva del signo sin comprometer el dinamismo y la apertura del mercado (Comunidad

Andina, 2000; Bently & Sherman, 2019).

1) Capacitacion técnica y control de calidad del examen: La eficacia del sistema de
proteccion marcaria esta estrechamente vinculada a la formacion técnica de los
examinadores. Resulta esencial que los equipos cuenten con conocimientos en
colorimetria aplicada, disefio metodoldgico de encuestas y evaluacion de dindmicas de
mercado. Para fortalecer la consistencia de los criterios, se recomienda implementar
mecanismos de revision por pares en expedientes complejos, asi como programas de
capacitacion permanente alineados con los estandares de la OMPI y la EUIPO. Estas
medidas contribuyen a garantizar decisiones uniformes y de mayor calidad en el tiempo

(OMPI, 2011; EUIPO, 2023).

4.2. Propuesta de lineamientos juridicos que armonicen la proteccion marcaria
con la libre competencia

El equilibrio entre la proteccion de la propiedad intelectual y la preservacion de
la libre competencia es un desafio constante en los sistemas juridicos modernos. En el
caso ecuatoriano, la regulacion de las marcas de color requiere una actualizacion que
combine seguridad juridica para los titulares con acceso equitativo al uso de los recursos
cromaticos por parte de los competidores. Para lograrlo, se propone un conjunto de
lineamientos juridicos que orienten la interpretacion y aplicacion de la normativa vigente,
en armonia con los principios de la Constitucion, el Codigo Ingenios y la Decision 486

de la Comunidad Andina.

a) Incorporar el principio de proporcionalidad en el examen marcario: El registro de un
color o combinacion de colores debe pasar por un test de proporcionalidad que asegure
que la exclusividad concedida no sobrepase lo estrictamente necesario para identificar el
origen empresarial. Este principio, permite equilibrar derechos individuales con intereses
colectivos. En la practica, el SENADI deberia valorar si el uso del color es esencial para

la funcionalidad del producto o si existen alternativas suficientes para los demés agentes
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economicos. Asi se evita que la proteccidn marcaria se transforme en una barrera
injustificada a la libre competencia (Republica del Ecuador, 2008; Comunidad Andina,

2000).

b) Aplicar la interpretacion conforme al interés publico: El reconocimiento del color como
signo distintivo debe interpretarse de forma restrictiva, en funcién del interés general y
del principio de acceso equitativo al mercado. Este enfoque se apoya en la doctrina de
Fernandez-Ndvoa & Garcia (2004), quien advierte que la marca no debe erigirse como un
instrumento de exclusion, sino como un medio de diferenciacion legitima. En este
sentido, el registro de un color debe condicionarse a que su proteccion no afecte a otros
competidores, sobre todo en sectores donde las tonalidades cumplen funciones técnicas,

estéticas o informativas.

¢) Incorporar clausulas de salvaguarda de competencia en el Cdodigo Ingenios: Una
reforma al Codigo Ingenios podria introducir cldusulas especificas que garanticen la
coexistencia entre derechos exclusivos y libre competencia. Dichas clausulas deberian
establecer que, ante riesgo de monopolizacion, el SENADI podra limitar la proteccion a
una tonalidad o disposicion concreta, o bien condicionar su uso a licencias no exclusivas
cuando el interés publico lo exija. Esta figura, similar a la contenida en el articulo 40 del
Acuerdo sobre los ADPIC, permitiria al Estado equilibrar los derechos de propiedad
intelectual con las politicas de libre mercado (OMC, 1994).

d) Coordinacion entre la autoridad marcaria y la autoridad de competencia: Para prevenir
conflictos entre exclusividad y libre mercado, se recomienda implementar un mecanismo
de coordinacion institucional entre el SENADI y la Superintendencia de Competencia
Economica. La interaccion permitiria detectar anticipadamente posibles efectos
restrictivos derivados del otorgamiento de una marca de color. En otros paises, como
Colombia y Pert, esta coordinacion interinstitucional ha permitido establecer limites
razonables y evitar abusos de posicion dominante en el uso de signos distintivos (Mateus

Bernal, 2022).

e) Incorporar la figura del uso justo o “fair use” cromatico: Siguiendo la tendencia
internacional, convendria reconocer el uso justo de colores como excepcion al derecho

exclusivo. Bajo esta figura, se permite que otros competidores utilicen tonalidades
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similares siempre que no generen confusion ni dilucion de la marca registrada. Este
criterio, inspirado en la préctica de la Uniéon Europea y la OMPI (2011), favorece la

innovacion y garantiza la diversidad estética en el mercado.

f) Transparencia y publicacion de criterios vinculantes: La adopcion de guias juridicas
publicas y vinculantes fortaleceria la confianza de los usuarios del sistema. Dichas guias
deberian establecer parametros para valorar la distintividad, la funcionalidad y la
necesidad competitiva, junto con ejemplos de casos en los que la proteccion de un color
resulta procedente o improcedente. Esta transparencia normativa permitiria decisiones

predecibles y coherentes, reduciendo la discrecionalidad administrativa (SENADI, 2023).

g) Educacion y sensibilizacion sobre competencia leal: Finalmente, el fortalecimiento del
sistema no depende solo de las reformas legales, sino también de una cultura de respeto
a la competencia leal. Las empresas deben comprender que el derecho marcario no es un
instrumento para impedir la entrada de nuevos competidores, sino una herramienta para
proteger la creatividad y el esfuerzo comercial legitimo. Programas de capacitacion y
difusion impulsados por el SENADI y las universidades podrian contribuir a consolidar

esta vision mas equilibrada y sostenible (Ramirez, 2018).

En suma, los lineamientos propuestos buscan que la regulacién ecuatoriana
evolucione hacia un modelo de equilibrio funcional: uno que reconozca el valor del color
como activo de marca, pero que preserve su disponibilidad como recurso cultural y
econdmico compartido. Un marco juridico con reglas claras, coordinacion institucional y
clausulas de salvaguarda fortaleceria la seguridad juridica, promoveria la innovacion y

consolidaria un entorno de competencia justa y eficiente.

4.3. Estrategias institucionales y regulatorias para garantizar seguridad juridica
e innovacion en el mercado

En el &mbito de la propiedad industrial, la seguridad juridica y la innovacion son
dos pilares gque se refuerzan mutuamente. Un sistema marcario previsible y técnicamente
solido genera confianza en los inversionistas, promueve la creatividad y contribuye al
desarrollo econdémico sostenible. Sin embargo, la eficacia de ese sistema no depende

Unicamente de las normas sustantivas, sino también de la existencia de estructuras
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institucionales eficientes y regulaciones dinamicas capaces de adaptarse a la evolucion
tecnoldgica y comercial del pais.

Ecuador, como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y parte del
Acuerdo sobre los ADPIC, tiene la obligacién de garantizar que la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual se aplique bajo principios de transparencia, coherencia
y proporcionalidad. Estos compromisos internacionales demandan la existencia de
instituciones modernas, técnicamente capacitadas y con autonomia técnica suficiente para
adoptar decisiones uniformes que no solo protejan al titular de una marca, sino que
también preserven el interés publico y la libre competencia (OMC, 1994;Comunidad
Andina, 2000).

a) Modernizacion institucional del SENADI y fortalecimiento de su autonomia técnica.

El SENADI es el eje operativo del sistema ecuatoriano de propiedad industrial.
Para garantizar seguridad juridica, es esencial dotarlo de mayor autonomia técnica y
presupuestaria, de modo que sus decisiones no dependan de factores externos ni de
interpretaciones dispares entre examinadores. La independencia institucional favorece la
objetividad en la aplicacion de la ley y asegura decisiones consistentes a lo largo del
tiempo (OMPI, 2011).

La modernizacion del SENADI también debe incluir un proceso de digitalizacion
integral de sus servicios, mediante plataformas electronicas accesibles que permitan
presentar solicitudes, realizar pagos y consultar expedientes en linea. Este tipo de
innovacion administrativa, que ya es una practica consolidada en la EUIPO y la OMPI,
reduce la burocracia, mejora la trazabilidad de los procesos y contribuye a una gestion
mas eficiente (EUIPO, 2023).

b) Creacidn de un observatorio nacional de propiedad intelectual y libre competencia.

Un componente estratégico para fortalecer la institucionalidad seria la creacién de
un Observatorio Nacional de Propiedad Intelectual y Libre Competencia, integrado por
representantes del SENADI, la academia y la Superintendencia de Competencia
Econdmica. Su funcién seria recopilar y analizar datos sobre las decisiones
administrativas y judiciales en materia marcaria, identificar patrones de conflictividad,
evaluar el impacto econémico de los registros y emitir recomendaciones normativas

orientadas a garantizar un equilibrio entre exclusividad y acceso equitativo.

37



Este observatorio permitiria desarrollar una base empirica solida para las reformas
legales, mejorando la transparencia y la rendicion de cuentas institucional. La OMPI
(2022) ha sefialado que los observatorios de propiedad intelectual en paises europeos han
sido esenciales para monitorear las tendencias del mercado y evaluar la relacion entre
innovacion y competencia. En Ecuador, su creacion contribuiria a generar predictibilidad,

una condicion fundamental de la seguridad juridica.
¢) Coordinacidn interinstitucional y aplicacion transversal del principio de competencia.

Una de las debilidades actuales del sistema ecuatoriano es la falta de articulacion
efectiva entre el SENADI y la Superintendencia de Competencia Econdémica. La ausencia
de comunicacion entre ambas entidades puede derivar en registros que, si bien cumplen
con los requisitos formales de la Decision 486, generan efectos restrictivos en el mercado,
especialmente cuando se trata de colores, formas o sonidos que son indispensables para

la industria.

Por ello, se propone establecer un protocolo de cooperacion interinstitucional, que
permita emitir dictamenes preventivos sobre las posibles consecuencias competitivas de
una solicitud de marca. Este mecanismo, inspirado en la préctica colombiana y peruana,
fortaleceria la coherencia del sistema, evitando que una autoridad otorgue un derecho
exclusivo que otra deba posteriormente limitar o sancionar por abuso (Mateus Bernal,
2022).

Ademas, esta coordinacion deberia incluir una instancia de alerta temprana para
los sectores sensibles, como telecomunicaciones, farmaceutico o alimentario, donde el
color cumple funciones de sefializacion o identificacién funcional. De esta manera, se
preserva el equilibrio entre la funcion distintiva del signo y la libertad de eleccién del

consumidor.
d) Capacitacion técnica permanente y evaluacion del desempefio institucional.

La calidad del sistema de propiedad intelectual depende en gran medida de la
formacion técnica y juridica de los examinadores. En Ecuador, es necesario establecer
programas de especializacion continua en areas como colorimetria aplicada, analisis de
mercado, neurobranding, derecho comparado y metodologia de encuestas para la

distintividad adquirida.
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La OMPI (2011) y la EUIPO (2023) destacan que la profesionalizaciéon del
personal administrativo no solo incrementa la coherencia de las decisiones, sino que
también proyecta credibilidad hacia el sector privado y académico. Asimismo, se sugiere
crear un sistema de evaluacion de desempefio que mida la consistencia de los criterios

aplicados, la calidad de las resoluciones y la satisfaccion de los usuarios del sistema.
e) Mecanismos de participacion publico-privada y dialogo regulatorio.

Garantizar la innovacion requiere un marco institucional que escuche activamente
al sector productivo. En ese sentido, se recomienda establecer mesas de didlogo
permanente entre el SENADI, asociaciones de empresarios, universidades y
organizaciones de consumidores. Dichos espacios permitirian identificar los desafios
practicos que enfrentan las empresas al registrar marcas no tradicionales, y a su vez,

orientar la elaboracion de politicas publicas mas ajustadas a la realidad del mercado.

La experiencia del Observatorio Europeo sobre Infracciones de Derechos de
Propiedad Intelectual (EUIPO, 2023) muestra que este tipo de colaboracion mejora la
confianza institucional y promueve una cultura de corresponsabilidad. En Ecuador, esta
estrategia serviria para transformar la propiedad intelectual en un motor de
competitividad, especialmente para los emprendedores y las pequefias y medianas

empresas.
f) Promocion de la cultura de innovacion y de uso estratégico de la propiedad intelectual.

El fortalecimiento institucional no se agota en las normas o estructuras; también
requiere educacién y cambio cultural. Es necesario promover entre los actores
econdémicos una comprension mas profunda del valor estratégico de la propiedad
intelectual como herramienta de competitividad. Para ello, el SENADI, junto con el
Ministerio de Produccion y las universidades, podrian desarrollar programas de
capacitacion sobre gestién de activos intangibles, marcas de color, licencias y

transferencia tecnoldgica.

La educacion juridica y empresarial en torno a la propiedad industrial fomentara
una cultura de innovacion responsable, donde las empresas busquen proteger sus
creaciones sin incurrir en précticas restrictivas. Como sostiene Fernandez-Névoa &
Garcia (2004), la propiedad intelectual debe servir al progreso social y no convertirse en

un instrumento de exclusion.
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g) Evaluacion periddica del impacto normativo y revision adaptativa del sistema.

Finalmente, garantizar seguridad juridica implica crear mecanismos de evaluacion
y actualizacion permanente de la normativa marcaria. Los mercados evolucionan, los
modelos de negocio cambian y la digitalizacién genera nuevos desafios. Por ello, el
Ecuador deberia incorporar una clausula de revision del sistema marcario, que permita
medir su impacto en la innovacion y la competencia. La evaluacion constante facilita la

adaptacion normativa y evita la obsolescencia del marco legal (OMC, 1994).

En conclusion, la seguridad juridica y la innovacion no dependen Gnicamente de
leyes escritas, sino del fortalecimiento institucional y la coherencia regulatoria. Las
estrategias aqui propuestas como la modernizacion del SENADI — Superintendencia de
Competencia, creacion de observatorios, cooperacion interinstitucional, capacitacion
técnica, participacion publico-privada y revision normativa, constituyen un modelo
integral que permitiria a Ecuador avanzar hacia un sistema marcario moderno, predecible
y alineado con los estandares internacionales. Un sistema asi no solo protegeria los
derechos de los titulares de marcas, sino que también impulsaria la competencia sana, la

creatividad empresarial y el desarrollo sostenible del pais.
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CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente investigacion permitio evidenciar que el color, ademés
de su valor estético o comunicativo, puede adquirir relevancia juridica como signo
distintivo dentro del derecho marcario, siempre que cumpla con las condiciones de
precision, delimitacion y distintividad necesarias para identificar el origen empresarial de
productos o servicios. Su proteccion, por tanto, exige una regulacion técnica y juridica

coherente que asegure su funcion diferenciadora sin comprometer la libre competencia.

El estudio determind que, aunque el marco normativo ecuatoriano cuenta con
bases sustanciales como la Decision 486 de la Comunidad Andina y el Cddigo Ingenios,
existen vacios normativos y técnicos que dificultan la aplicacion uniforme de los criterios
de registrabilidad del color como marca. La normativa actual no define con suficiente
claridad los parametros para la representacion cromatica, la prueba de distintividad
adquirida o los limites de la exclusividad que deben respetar los principios de libre acceso

y competencia leal.

El analisis doctrinal y jurisprudencial permitié establecer que la proteccion de un
color no puede entenderse como un derecho absoluto. Los precedentes internacionales,
entre ellos los casos Louboutin vs. Van Haren y Red Bull vs. EUIPO, demostraron que la
proteccién de un color solo es procedente cuando existe una delimitacion clara y
comprobable del signo. En contraste, el caso ecuatoriano Claro vs. Futurity reflejo la falta
de uniformidad en los criterios de valoracion aplicados por el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (SENADI), lo que genera inseguridad juridica y disminuye la

confianza de los usuarios en el sistema.

A partir de esta evidencia, se concluye que Ecuador requiere de unos cambios
juridicos y procedimentales que permita reconocer el color como signo distintivo bajo
reglas técnicas precisas, protocolos probatorios uniformes y mecanismos de control que
garanticen un equilibrio entre el derecho de exclusividad y la libertad de competencia.
Tales ajustes deben orientarse a prevenir la apropiacion abusiva de recursos cromaticos

comunes Yy a consolidar un sistema de proteccion marcaria mas transparente y predecible.

De igual forma, el estudio propone la implementacion de lineamientos juridicos y
estrategias institucionales que armonicen la propiedad intelectual con las politicas de libre
mercado. Entre estos se destacan la aplicacion del principio de proporcionalidad en el
examen de registrabilidad, la creacién de un observatorio nacional de propiedad
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intelectual y libre competencia, y la coordinacion permanente entre el SENADI y la
Superintendencia de Competencia Econdmica. Estas medidas permitirian una supervision

mas efectiva y una toma de decisiones mas coherente con el interés publico.

Asimismo, se identifico que la seguridad juridica y la innovacién no dependen
exclusivamente de las reformas legales, sino también del fortalecimiento institucional.
Para ello, resulta indispensable consolidar la autonomia técnica del SENADI, incorporar
herramientas digitales que optimicen los procesos administrativos y establecer programas
de formacién continua para los funcionarios encargados del anélisis marcario. Por otro
lado, un personal altamente capacitado constituye la base para decisiones técnicas

consistentes y para la generacion de confianza en el sistema de propiedad industrial.

Finalmente, se sefiala que el estudio sostiene que la proteccion del color como
marca debe entenderse como una manifestacion equilibrada del derecho a la propiedad
intelectual. No se trata de restringir la creatividad empresarial, sino de establecer limites
razonables que garanticen el respeto al interés general, a la libre competencia y al acceso
equitativo al mercado. Ecuador cuenta con el potencial normativo e institucional
necesario para alcanzar este equilibrio, siempre que se adopte una visién moderna, técnica

y transparente de la gestién marcaria.

El fortalecimiento de la regulacion sobre los signos no tradicionales, en especial
el color, permitira al pais avanzar hacia un sistema marcario mas confiable, competitivo
e innovador. En ultima instancia, el reconocimiento juridico del color, bajo condiciones
justas y objetivas, representa un paso decisivo hacia la consolidacion de un modelo de
propiedad intelectual que impulse la creatividad, la seguridad juridica y el desarrollo

econdmico sostenible.
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