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ABSTRACT

Distinguishing marks, especially trademarks and trade names are a small
study area regarding Intellectual Property.

The use of trademarks and trade names is important in business
development as well as the registration procedures and rights that the
holders are granted by law.

The study of trademarks and trade names will be analyzed in this project
making special reference to the definitions, classification, characteristics
and similarities between these distinguishing marks from the perspective
of domestic and comparative legislation; it is for these reasons that this
investigation is entitled: “THE DEFENSE OF TRADEMARKS
AGAINST TRADE NAMES AND VICE VERSA”.

The examination of several problems that may emerge between
trademarks and trade names will be analyzed as well through the use of
practical examples.
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RESUMEN

Los signos distintivos con especial referencia a las marcas y nombres de
comercio constifuyen un pequeno tema de estudio por parte de la

Propiedad Intelectual.

Importante es en el desarrollo del comercio el uso de las marcas y de los
nombres comerciales, asi como los procedimientos de registro y los

derechos que concede la ley a sus fitulares.

El estudio de las marcas y los nombres comerciales serd el contenido de este
frabajo con especial referencia a sus definiciones, clasificacion,
caracteristicas y similitudes que se presentan entre estos signos distintivos
bajo la 6ptica de la legislacion interna y la comparada; por ello, la
denominacion de este andilisis: “LA DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL
NOMBRE COMERCIAL Y VICEVERSA".

Asi, también serd materia de este andlisis la revision de varios de los
problemas que pueden surgir entre marcas y nombres comerciales a través

del planteamiento de ejemplos prdcticos.



INTRODUCCION GENERAL

En el dmbito de aplicacién del Derecho una de las ramas de creciente
auge hoy en dia es la Propiedad Intelectual. Dentro de la misma se
presentan varias temdticas, enfre ellas: el derecho de autor y derechos

conexos; la propiedad industrial; y, las obtenciones vegetales.

A su vez, la propiedad industrial, concentra temas como: las invenciones;
los dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado de circuitos
integrados; la informacion no divulgada y los secretos comerciales e
industriales; las marcas de fdbrica, de comercio, de servicios y los lemas
comerciales; las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos
de comercio; los nombres comerciales, entre ofros. Asi, importante mencion
cobran las marcas de productos o servicios como signos distintivos que
permiten diferenciar productos o servicios existentes en el mercado; dichos
signos, para que gocen de proteccidon ante la ley deben cumplir ciertos
requisitos y seguir el procedimiento de registro ante el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual - IEPI; en contraposicion, el nombre comercial
goza de la proteccién juridica debido a su uso de buena fe, prolongado e
ininferrumpido por el lapso de seis meses. Sin embargo, surge la siguiente
duda: gpueden encontrarse en oposicidn tanto una marca en trdmite de
registro o registrada frente a un nombre comercial protegido o viceversa?
La respuesta a esa inquietud serd el tema de andlisis del presente trabajo de
graduacion de maestria, destacando que, quienes nos encontramos como
Abogados con afinidad o dedicados al drea de la Propiedad Intelectual,
afronfamos muy seguido este tipo de conflictos entre una marca y un
nombre comercial; es por ello la denominacidon del presente trabajo: “LA
DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL Y VICEVERSA”".

10



“En un mercado aldeano o provincial, en donde el alimento y las
mercancias se intercambian, el derecho sélo necesita decidir las
controversias de cudl es la propiedad de una persona y cudl es la
propiedad de los otros. En el mercado mundial, en donde se explotan
las innovaciones tecnoldégicas y la creacidon de los medios de
comunicacion, la situaciéon llega a ser mds compleja. Aqui, las leyes
nacionales e internaciones establecen sdlo las fronteras conceptuales
alrededor de la propiedad industrial, literaria y artistica. Si los tribunales
vacilan al aplicar tales derechos, quedaremos en la inseguridad de qué

estamos comprando y vendiendo™.!

1GELLER, Paul Edward y ofros. Derecho de la Propiedad Intelectual Una perspectiva
trinacional. Universidad Nacional Auténoma de México UNAM. México 2000, pdgina

65.
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CAPITULO I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

“La actividad intelectual del hombre se puede manifestar en varios
senfidos en cuanto a sus consecuencias juridicas. Puede orientarse
hacia las creaciones artisticas o de ciencia pura, que reciben
proteccion mediante la propiedad autoral, o bien hacia los estudios e
investigaciones que culminan en descubrimientos e invenciones
aplicables a la actividad industrial, entendida esta en el méas amplio
sentido de la palabra. |(...)

Las leyes que reconocen la propiedad industrial e intelectual dan
derecho a disfrutar de ella con exclusividad e impedir que terceros no

autorizados lo hagan” .2

Hoy en dia, con el impulso del comercio a escala mundial, ninguna
persona pude desconocer la importancia de la propiedad intelectual y los
derechos que asisten a los autores, inventores y obtentores, sobre todo los
derechos de indole patrimonial y moral. Asi, el tema de la propiedad
intelectual estd estrechamente ligado con la nocidn de propiedad privada
y con el consecuente beneficio o utilizacion econdmica de la creacion del

intfelecto humano.

En el desarrollo de este capitulo se pretenderd realizar una pequena
infroduccién a la Propiedad Intelectual, sus antecedentes histdricos, su
concepto vy las ramas que la componen para de esta forma tener
antecedentes y bases para el andlisis de los posteriores capitulos que giran
en torno al tema central del presente trabajo de graduacion “los conflictos
entre la marca y el nombre comercial”. También formard parte de este
capitulo la importancia de la Propiedad Intelectual con referencia a la

normativa constitucional comparada.

2MAZORATI, Osvaldo. Derecho de los Negocios Internacionales. Editorial Astrea,
Buenos Aires, 2003. Tercera Edicion, pdgina 176.
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1.1 Breve Recuento Histérico de la Propiedad Intelectual

Desde la aparicion del ser humano, ha sido una constante el desarrollo
intelectual y creativo, asi por ejemplo empezando por la época
prehistérica, en la cual el hombre afrontd las condiciones hostiles del
ambiente vy se las ingenidé para proveerse de vestido y alimento a través de
las animales que cazaba con la utilizacion de herramientas ya sea de
piedra, hueso madera, metal o cualquier otfro material; pasando por la
edad antigua en la cual los simbolos o senales impregnadas en vasijas de
barro, cerdmica, etc., trataron de denotar el origen de las mismas; mds adn,
recorriendo la edad media encontramos los privilegios de invencién como
las prerrogativas concedidas por el soberano para la explotacion de las
invenciones y hasta llegar a nuestros dias en los cuales los avances
cientificos y tecnolégicos no tienen punto de comparacién frente a eras
pasadas y los mismos que han posibilitado mejores condiciones de vida.
Visto el panorama de esta forma, muchos autores coinciden en que el
desarrollo inventivo del ser humano no alcanzaria su estado actual sin la
necesidad de protegerlo pues es éste el papel preponderante que juega la
Propiedad Intelectual como garantista de los derechos consagrados en
favor de autores, inventores y obtentores; sin embargo, a pesar de todo el
largo desarrollo histérico de inventos o creaciones, la Propiedad Intelectual
alcanza su reconocimiento e importancia a través del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial en 1883 y por el Convenio de

Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de 1986.

Para facilitar la revision histérica de la Propiedad Intelectual, procederé a
citar algunos antecedentes histéricos relevantes, en torno a las ramas que
son objeto del estudio de la Propiedad Intelectual, exceptuando lo relativo
a las obtenciones vegetales, por no ser éste el tema que nos interesa

desarrollar.

1.3.1 Antecedentes del Derecho de Autor

13



La Propiedad Intelectual no tuvo sus origenes en el mundo romano
antiguo, muy por el contrario, la concepcién romana se fundamentd en el
derecho de la propiedad de la cosa material; asi, se puede mencionar que
en cuanto a derechos de autor, el derecho romano no se preocupd de su
proteccion, centrd su atencidon por la determinacion del dueno de la obra
regulando lo concerniente al tema de la accesion, entendida ésta como
hacerse propietario de la cosa accesoria cuando se es dueno de la
principal y al tema de la especificacion, denominacién con la que
nombraron los glosadores a la fransformacién que realiza un individuo con

la materia prima de ofro. Asi, encontramos lo siguiente:

a) Textura: cuando se borda en tela ajena, los hilos acceden a la tela; es
decir, que el propietario de la tela era considerado fambién

propietario del tejido.

b) Tinctura: cuando se tine tela ajena, el tinte es accesorio.

c) Scriptura: cuando se escribe en pergamino o papel ajeno, la tinta es lo
accesorio. Dentro de este punto, el autor Manuel Becerra Ramirez, en
su libro “La Propiedad Intelectual en transformacion” (p. 16) a su vez
establece que en el derecho romano existi® una manifestacién del
derecho de autor en su perspectiva moral Unicamente, pues el autor
podia disponer de la publicacidn de su obra y las personas que
plagiaran la misma eran mal vistos socialmente a mds de que eran

perseguidos a través del “actioiniuriarum” (accidon de injuria).

d) Pictura: cuando se pinta en tabla ajena. Se presentaron dos opiniones
contradictorias, la una en la cual la pintura accede a la tabla y la otra

en la que la tabla accede a la pintura.

3BECERRA RAMIREZ, Manuel. La Propiedad Intelectual en transformacion.
Universidad Nacional Auténoma de México UNAM. México 2004, pagina 16.
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e) En cuanto al tratamiento de la propiedad de las esculturas, siguiendo
el texto del autor Ernesto Rengifo4, también existieron dos corrientes
confrarias: a) si la estatua era realizada con materiales de otro, la
obra pertenecia al propietario de la materia (corriente sabinianal); vy,
b) la propiedad de la escultura pertenecia al escultor (corriente
proculeyana). Para Justiniano la propiedad de la escultura podia
determinarse a partir de si la escultura podia convertirse nuevamente
en materia prima, si esto era posible la obra le pertenecia al

propietario de la materia, caso contrario le pertenecera al esculfor.

Se puede afirmar que el derecho de autor comenzd a delinearse con la
invencion de la imprenta en el siglo XV, pues con la masificacion de los libros
se extendid el conocimiento por toda Europa dejando de ser el saber
exclusivo de los centros mondsticos. Sin embargo, tal como lo afirma el autor
Ernesto Rengifo® es con la aparicion de la imprenta que “la obra encuentra
su valoracion moral y econdmica’” por lo que surgieron los primeros sistemas
de proteccion denominados privilegios que no eran mds que autorizaciones
gue concedia el soberano a los impresores para poder explotar de manera

exclusiva cierto tipo de obras.

Los primeros fipos de privilegios que se fienen conocimiento aparecen
por el ano de 1470 en la Republica de Venecia que mds que una
verdadera proteccion a favor del autor de una obra se constituyeron para
la explotacion econdmica a favor de los impresores, pues fueron éstos los

que imponian las condiciones de negociaciéon

En 1709, en Inglaterra, con el Estatuto de la Reina Ana se terminan los
privilegios de los editores reconociéndose que el derecho para editar una
obra pertenece a sus creadores y ademds reconociendo la posibilidad de
cesion del derecho de publicaciéon a los editores. Con este estatuto lo que

se reconoce es la fitularidad exclusiva de la obra a favor de sus creadores.

“RENGIFO GARCIA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor.
Universidad Externado de Colombia. Bogotd 1996, pdginas 50 y 51.
Slbidem, pdgina 54.
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La finalidad fundamental de este estatuto fue el fomento de la cultura vy el

saber.

1.3.2 Antecedentes de la Propiedad Industrial

Existen indicios de que en la antigua Grecia se utilizaron signos para
distinguir los objetos de sus creadores. Asi mismo, antiguamente, se
diferenciaba a los esclavos de un propietario y otro a través de marcas en

la piel del esclavo.

Pasando a la edad Media, los artesanos emplearon algun tipo de signo
mediante el cual se podia diferenciar los productos elaborados por un
grupo o gremio de artesanos de ofro. Algunos autores coinciden que el
derecho de marcas tiene sus origenes en 1373 a través de las Ordenanzas
de Pedro IV de Aragdn, en las cuales se disponia que los tejedores de pano
fabricados en la Villa de Toroella, colocaran como simbolo una figura de

una torre para efectos de identificacién del producto.

En cuando al derecho de patentes, Manuel Becerra Ramirezécita al libro
“Naissance et historie du brevet d’ invetarion” del autor Jean Foyer y senala
que la primera patente se remonta al siglo VII a.C., pues fueron los griegos
los que otorgaron la proteccidn por un ano a las recetas de cocina. Esta
aseveracion tiene su fundamento en unos textos antiguos encontrados en la
ciudad de Sybaris, en Lucaine. No obstante, podemos afirmar que durante
los siglos XV y XVIII aparecen los privilegios de invencion y que se referian a
las prerrogativas concedidas por un rey para la explotacion de una
invencion, prerrogativas que se caracterizaban por la arbitrariedad del
soberano en concederlas y que no eran precisamente un derecho en favor
de los inventores sino una recompensa que podria referirse a un premio en
metdlico, un sueldo o renta para seguir inventado o un puesto en la
administracién publica. Precisamente, el primer privilegio de invencién de

que se fiene noticia surge en 1421 en la Republica de Florencia (en la

¢BECERRA RAMIREZ, Manuel. La Propiedad Intelectual en transformacion.
Universidad Nacional Auténoma de México UNAM. México 2004, pdaginas 7 vy 8.
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actualidad ciudad y provincia italiana del mismo nombre) en la cual se
concede al arquitecto Brunelleschi por el invento de una barcaza con gria
para el transporte de marmol. En 1416 el Consejo de Venecia concede a
Franciscus Petri, de la Isla de Rodas, un monopolio por 50 afnos para que sélo
él o sus herederos puedan construir un tipo de mdquina para majar y
abatanar tejidos. Finalmente es en 1474 cuando se publica en Venecia la
primera Ley que reguld los privilegios de invencion, ley que fuera conocida

como el “"Decreto de Venecia".”

1.2 Concepto de Propiedad Intelectual

Con el propésito de adentrarnos en el tema, una vez que se ha realizado
un recuento histérico acerca de la propiedad intelectual, comenzaré por

citar algunos de los conceptos en la materia.

La Propiedad Intelectual “es el drea juridica que contempla sistemas de
proteccion para los bienes inmateriales de cardcter intelectual y de

contenido creativo, asi como de sus actividades afines o conexas”.8

“Por “propiedad intelectual”, se entiende, en términos generales, toda
creacion del intelecto humano”. Los derechos de propiedad intelectual
protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en

relacidn con sus creaciones”’.

Por su parte el autor David Rengel Medina entiende por derecho
intelectual “el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios

que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus

"VASQUEZ ZAMBRANO, Susana. Material proporcionado durante las clases regulares
de la Materia de Propiedad Intelectual dictada en Universidad del Azuay del 18 de
Septiembre del 2007 al 03 de Febrero de 2008, pdgina 5.

8ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de Autor. Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual. Impresidn Editorial Venezolana C. A. Mérida, 1998, pdgina 37.

Principios Bdsicos del Derecho de Autor y Derechos Conexos Publicacién de la
OMPI No. 909, pdgina 3.
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causahabientes por la creacidon de obras artisticas, cientificas, industriales y

comerciales”.10

A su vez, el autor, Ernesto Rengifo Garcia, establece que “la propiedad
intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones
intelectuales provenientes de un esfuerzo, frabajo o destreza humanos,

dignos de reconocimiento juridico”.!

“La expresion propiedad intelectual involucra tanto las ideas, conceptos
0 expresiones creadas por la inteligencia humana — es decir, los productos
de la mente-, como el criterio establecido de que estos “frutos del intelecto”

pertenecen a sus creadores”. 12

“La propiedad intelectual es la propiedad o dominio que recae sobre las
cosas inmateriales o incorporales, tales como las ideas, los pensamientos
producto del infelecto, imaginacion, genialidad o talenfo de las

personas”.!3

Para la tratadista Maria Yolanda Alvarez, citada por el autor Juan Pablo
Canaval, la propiedad intelectual es “una propiedad especial, dado que
Nno recae sobre bienes corporales o materiales, sino sobre bienes
inmateriales; se ejerce sobre la forma expresiva que se da a una ideq,
susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio, o de ser

aprovechada en el comercio o en la industria”.!4

I0RANGEL MEDINA, David. El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Universidad Nacional Autébnoma de México - UNAM. México, 1992, pdginas 7 y 8.

RENGIFO GARCIA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor.
Universidad Externado de Colombia. Bogotd 1996, pdgina 21.

127UCCHERINO, Daniel. Patentes de Invencion. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 1998,
pdaginal9.

ISCANAVAL PALACIOS, Juan Pablo. Manual de Propiedad Intelectual. Editorial
Universidad del Rosario. Bogotd, 2008, pdgina 29.

l4ibidem, pagina 13.
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Con los conceptos antes anotados podemos mencionar que se entiende
por Propiedad Intelectual al drea de la ciencia juridica que tiene por objeto
el estudio y regulaciéon de los bienes intangibles producto de la creacion del

intelecto humano.

1.3 Las Ramas de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual se compone de tres dreas:

a) Derechos de Autor y Derechos Conexos
b) Propiedad industrial

c) Obtenciones Vegetales

El Derecho de Autor es el que regula la relacién del autor con su creacion
intelectual y de ésta con la sociedad, tal como lo ha manifestado el autor
Ernesto Rengifo Garcia's. Por su parte el Arficulo 8 de la Ley de Propiedad
Intelectual Ecuatoriana, establece que “la proteccion del derecho de
autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el dmbito literario o
artistico, cualquiera que sea su género, forma de expresion, mérito o
finalidad”.

Por su parte la propiedad industrial comprende los derechos que surgen
de la propiedad de las invenciones aplicadas en la industria y comercio. Asi,
encontramos que de conformidad con la Ley Ecuatoriana, los siguientes

aspectos pertenecen al drea de la propiedad industrial'é:

a) Lasinvenciones
b) Los dibujos y modelos industriales;
c) Los esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados;

d) Lainformacién no divulgada y los secretos comerciales e industriales;

ISRENGIFO GARCIA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor.
Universidad Externado de Colombia. Bogotd 1996, pdgina 47.

16Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, Articulo 1.
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e) Las marcas de fabrica, de comercio, de servicios y los lemas
comerciales;

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de
comercio;

g) Los nombres comerciales;
h) Las indicaciones geogrdficas; e,

i) Cualquier ofra creacion intelectual que se destine a un uso agricola,
industrial o comercial.

Finalmente, las obtenciones vegetales se refieren a los derechos que
surgen del mejoramiento genético de las variedades vegetales en favor de

sus obtentores.

1.4 La Propiedad Intelectual en el Ecuador

El primer antecedente de regulacion que tiene el Ecuador en materia de
Propiedad Intelectual lo podemos encontrar en la Constitucion de 1835, en

la cual se hacia alusion a la propiedad industrial:

“Art. 99.- El autor o inventor tendrd la propiedad exclusiva de su
descubrimiento o produccion, por el tiempo que concediere la ley; v si
ésta exigiere su publicacion, se dard al inventor la indemnizaciéon

correspondiente.”.

Con la Constitucion de 1835 y en las que le sucedieron se recoge la
importancia de la Propiedad Intelectual consagrada en dichos textos; a
pesar de que en algunas constituciones no se exprese de manera
especifica la alusion a los derechos intelectuales, no con esto se ha

desconocido los mismos; asi encontramos lo siguiente:

“Art. 118.- Garantiza también la inviolabilidad de las propiedades
intelectuales; asi los que inventen, mejoren o infroduzcan nuevos medios
de adelantar la industria, tienen la propiedad exclusiva de sus

descubrimientos y producciones con arreglo a la atribucion 12 del
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articulo 42; la ley les asegura la patente respectiva, o el resarcimiento por

la pérdida que experimenten en el caso de publicarlo.”!”

“Art. 117.- Garantiza también la inviolabilidad de las propiedades
intelectuales; asi, los que inventen, mejoren o introduzcan nuevos medios
de adelantar la industria, tienen la propiedad exclusiva de sus
descubrimientos y producciones, con arreglo a la atribucion 12 del
Articulo 40. La ley les asegura la patente respectiva o el resarcimiento por

la pérdida que experimenten en el caso de publicarlo.”'8

“Art. 112.- El autor e inventor tendrd la propiedad exclusiva de su

descubrimiento o produccidn por el tiempo que le concediere la ley.""?

“Art. 97.- El autor o inventor tendrd la propiedad exclusiva de su

descubrimiento o produccidn por el fiempo que le concediere la ley."20

La Constitucion de 1993 cuando fue promulgada no hizo referencia
alguna a los derechos intelectuales, mdas bien fueron las reformas
constitucionales infroducidas en el ano de 1996 y publicadas en el Registro
Oficial No. 863 de 16 de Enero del mismo ano, las que hacen alusion al tema

de andlisis:

“Art. 22.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno
desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la

persona, el Estado le garantiza: {...)

19. Igualmente, se garantiza los derechos de autor sobre las obras
intelectuales, artisticas, cientificas y literarias, por el tiempo y con las

formalidades que senalala Ley; vy, (...)".

17Constitucion Ecuatoriana de 1845.
18Constitucion Ecuatoriana de 1852.
19Constitucion Ecuatoriana de 1861.

20Constitucion Ecuatoriana de 1869.
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La Constitucion de 1998 establecia:

“Art. 30.- La propiedad, en cualguiera de sus formas y mientras cumpla
su funcién social, constituye un derecho que el Estado reconocerd vy

garantizard para la organizacién de la economia.

Deberd procurar el incremento vy la redistribucion del ingreso, y permitir el

acceso de la poblacion a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

Se reconocerd y garantizard la propiedad intelectual, en los términos
previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados

vigentes.

“Art. 84.- El Estado reconocerd y garantizard a los pueblos indigenas, de
conformidad con esta Constitucion y la ley, el respeto al orden publico y

a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (...)

9. A la propiedad intelectual de sus conocimientos ancestrales; a su

valoracién, uso y desarrollo conforme ala ley”.

Finalmente la constitucion del Ecuador vigente, en materia de Propiedad

Intelectual establece:

“Art. 322.-Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las
condiciones que senale la ley. Se prohibe toda forma de apropiaciéon
de conocimientos colectivos, en el dmbito de las ciencias, tecnologias
y saberes ancestrales. Se prohibe también la apropiacion sobre los
recursos genéticos que contienen la diversidad bioldégica y la agro-

biodiversidad”.

En lo que respecta a instrumentos internacionales suscritos por el

Estado Ecuatoriano en materia de Propiedad Intelectual, entre los mds

importantes encontramos:
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a)

b)

c)

Convenio de Paris: este instrumento internacional fue suscrito en el
ano de 1883 en Paris, Francia, con el objeto de la proteccion de
varios aspectos de propiedad industrial como son las patentes,
certificados de inventor, modelos de ufilidad, disenos industriales,
marcas, nombres comerciales indicaciones de procedencia vy
aspectos de competencia desleal. Este convenio lo suscribieron
inicialmente Bélgica, Brasil, El Salvador, Espana, Francia, Guatemala,
Paises Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. El Ecuador se sumd a este
convenio en el ano de 1884 vy lo ratificd en el ano de 1999 cuya
publicacién en el Registro Oficial se produce el 29 de Julio del mismo

ano.

Normativa de la Comunidad Andina: el Ecuador desde 1970,
conjuntamente con Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Pery
suscribieron el Acuerdo de Integracion Subregional, mds conocido
como Acuerdo de Cartagena. Este acuerdo persigue el
mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes mediante la
infegracién y la cooperacién econdmica y social. Aunque se
adhiriera Venezuela y posteriormente se separara al igual que lo hizo
Chile, este acuerdo ha permitido el desarrollo de la regién y es asi
qgue en materia de propiedad intelectual se ha elaborado normativa
especifica y que es de obligatorio cumplimiento para los Estados
miembros, es asi que el Ecuador dentro del marco del régimen

comunitario andino, se rige por las Decisiones:

e Decision 351 - Régimen Comun sobre Derecho de Autor
Derechos Conexos.

e Decision 486 - Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Y

e Decision 345 - Régimen Comun de Proteccion a los Derechos de

los Obtentores de Variedades Vegetales

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC): Como

consecuencia de la creacion de la Organizacion Mundial de
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Comercio se establece la necesidad de la regulacion de temas de
Propiedad Intelectual como por ejemplo derechos de autor y
derechos conexos, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales,
esquemas de frazados, informacién no divulgada e indicaciones
geogrdficas entre otras asi como los procedimientos para hacer
respetar estos derechos. Este acuerdo se incorpora como anexo al
Acuerdo por el que se establece la Organizacidn Mundial de
Comercio. El Ecuador adopta el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), publicandolo en el Suplemento del Registro Oficial 977 del
28 de Junio de 1996.

En cuanto a leyes internas especificas en la materia, no es sino hasta
1899, ano en el que se publica en el Registro Oficial No. 988 del 6 de
Noviembre la Ley de Marcas de Fdbrica o Comerciales, la misma que
estaria vigente hasta 1908; en este ano se expide una nueva Ley de
Marcas de Fdbrica; a su vez esta ley seria remplazada por la Ley de
Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de
Mayo de 1998.

Finalmente a mds de las regulaciones que a nivel internacional el
Ecuador suscriba, fambién se encuentra sometido de manera interna a las

resoluciones que emite el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

1.5 Necesidad e Importancia de la Propiedad Intelectual

El movimiento del comercio a escala mundial y la necesidad de captar
capitales extranjeros hacia los Estados ha sido razdn suficiente para que las
empresas transnacionales y los propios Estados fijen condiciones para atraer
las inversiones y éstas bdsicamente se refieren a la modificacion de la
normativa en propiedad intelectual existente o al aumento de los niveles de
proteccion en el tema; incluso, éstos han sido los temas condicionantes de
los organismos multilaterales para la concesiéon de créditos a los paises ya

sea por parte del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
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No obstante de lo antes expuesto, la proteccion de los derechos
intelectuales, ha generado grandes cuestionamientos que recaen
principalmente en la necesidad o no de la proteccidon del conocimiento.
Quienes se encuentran a favor de la no proteccion establecen como
premisas para defender sus argumentos que la creacion de una invencion
no pude deberse a una persona Unicamente sino que se debe a todo el
bagaje histérico y de conocimientos que la persona debid utilizar para el
desarrollo de su invento; es decir, que la persona aislada por si sola no
podria haber realizado creacion alguna sino fuera por el conocimiento
previo que a lo largo de la historia fue posible para su desarrollo como por
ejemplo: no hubiese sido posible el desarrollo de los programas de
computador si es que no se hubiera inventado los algoritmos o la légica
matemdtica. Ante este cuestionamiento debo manifestar que si bien el
creador de una obra o un inventor se basé en hechos y en conocimientos
anteriores para desarrollar su invencion o creaciéon es gracias al desarrollo
arduo y constante del ser humano por encontrar nuevos Usos y nuevas
aplicaciones que faciliten el convivir social. Por ofro lado, quienes defienden
la necesidad del establecimiento de la proteccion del conocimiento o de la
regulacion de los derechos intelectuales han plateado varias teorias que
conforme lo senala el autor Manuel Becerra Ramirez?2! pueden explicarse de
la siguiente forma: a) Teoria de la recompensa, en la cual el creador o
inventor debe ser recompensado por su esfuerzo; b) teoria de la
recuperacion, a través de la cual el autor o creador debe recuperar el
esfuerzo, tiempo y dinero invertido en la creacién; y, c) teoria del incentivo,
la cual explica la necesidad de motivar a autores y creadores a seguir con

la tarea inventiva.

Sin duda con lo manifestado, no podemos dudar de la necesidad de la
propiedad intelectual como un factor de desarrollo econdmico que permite

por una parte el reconocimiento del autor, inventor u obtentor como

21BECERRA RAMIREZ, Manuel. La Propiedad Intelectual en transformacion.

Universidad Nacional Auténoma de México UNAM. México 2004, pdgina 48.
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creador y por ofro permite a éste la explotacion econdmica producto de su

creacion.

Es importante en el desarrollo del presente capitulo para denotar la
importancia y la necesidad de la Propiedad Intelectual revisar cdmo han
incorporado algunos paises latinoamericanos el presente tema en sus cartas

constitucionales:

1.3.1 Argentina

“Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningun habitante de la Nacién
puede ser privado de ellg, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La
expropiacion por causa de utilidad publica, debe ser calificada por ley y
previomente indemnizada. Sélo el Congreso impone las confribuciones
que se expresan en el art. 4. Ningun servicio personal es exigible, sino en
virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término
que le acverde la ley. La confiscacién de bienes queda borrada para
siempre del Cdédigo Penal argentino. Ningun cuerpo armado puede

hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”.22(El resaltado es

propio).

1.3.2 Bolivia

La Constitucion Boliviana de 2008 establece:

“Articulo 30. |. Es nacién y pueblo indigena originario campesino toda la
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradiciéon
histérica, instituciones, territorialidad y cosmovision, cuya existencia es

anterior a la invasién colonial espanola.

22Constitucion Argentina de 1994.
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ll. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta
Constitucion las naciones y pueblos indigena originario campesinos gozan

de los siguientes derechos: |...)

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y

conocimientos, asi como a su valoracion, uso, promocion y desarrollo

(...)".

“Articulo 41. |. El Estado garantizard el acceso de la poblacién a los
medicamentos.

Il. El Estado priorizard los medicamentos genéricos a través del fomento
de su produccidn interna y, en su caso, determinard su importacion.

lll. El derecho a acceder a los medicamentos no podrd ser restringido por
los derechos de propiedad intelectual y comercializacion, y contemplard

estdndares de calidad y primera generacion.”.

“Articulo 42. |. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el
respeto, uso, investigacidon y prdctica de la medicina tradicional,
rescatando los conocimientos y prdcticas ancestrales desde el
pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indigena
originario campesinos.

Il. La promocién de la medicina tradicional incorporard el registro de
medicamentos naturales y de sus principios activos, asi como la
proteccion de su conocimiento como propiedad intelectual, histérica,
cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indigena originario

campesinos.”.

“Articulo 100. |. Es patrimonio de las naciones y pueblos indigena
originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las
danzas, las practicas culturales, los conocimientos y las tecnologias
fradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresidon e identidad del
Estado.

II. El Estado protegerd los saberes y los conocimientos mediante el registro

de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de
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las naciones y pueblos indigena originario campesinas y las comunidades

interculturales y afrobolivianas.”.

“Articulo 102.- El Estado registrard y protegerd la propiedad intelectual,
individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores,
artistas, compositores, inventores y cientificos, en las condiciones que

determine la ley.”.

“Art. 110.- De los derechos de autor y propiedad intelectual.- Todo
autor, inventor, productor o comerciante gozard de la propiedad
exclusiva de su obra, invencidn, marca o nombre comercial, con

arreglo ala Ley"”.

1.3.3 Brasil

“Art. 5.- Todos son iguales ante la ley, sin disfincion de cualquier
naturaleza, garantizindose a los brasilefos y a los extranjeros residentes
en el Pais la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la

igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos: (...)

28. la ley asegurard a los autores de inventos industriales el privilegio
temporal para su utilizacién, asi como la proteccidon de las creaciones
industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y
de otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el

desarrollo econdmico del Pais.” 23

1.3.4Chile

“Art. 19.- La Constitucion asegura a todas las personas |...):

BConstitucion Brasilena de 1988.
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25.- La libertad de crear y difundir las artes, asi como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie, por el

tiempo que senale la ley y que no serd inferior al de la vida del fitular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y ofros
derechos, como la paternidad, la edicién y la integridad de la obra, todo

ello en conformidad ala ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras

creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley.

Serd aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y
a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero,

cuarto y quinto del nUmero anterior” .24

1.3.5Colombia

“Art. 61.-El Estado protegerd la propiedad intelectual por el tiempo y

mediante las formalidades que establezca la ley” .25

1.3.6Costa Rica

“Art. 47.-Todo autor, inventor, productor o comerciante gozard
temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invencion,

marca o nombre comercial, con arreglo a ley” .2

1.3.7El Salvador

24Constitucion Chilena, 1980 con reformas 2005
25ConstitucidonConstitucion Colombiana, 1991 con reformas 2001

26Constitucion Costarricense, 1949 con reformas 2003
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“ARTICULO 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad

privada en funcion social.

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artistica, por el tiempo y

en la forma determinados por la ley. (...)"%

1.3.8Guatemala

“Articulo 42.- Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de
autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozardn de la
propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y

los fratados internacionales.” 28

1.3.9Honduras

“ARTICULO 108.-Todo autor, inventor, productor o comerciante gozard de
la propiedad exclusiva de su obra, invencién, marca o nombre

comercial, con arreglo a la Ley."?

1.3.10Nicaragua

“Art. 125.-Las universidades y cenfros de educacion técnica superior
gozan de autonomia académica, financiera, orgdnica vy

administrativa, de acuerdo conla ley.

Estardn exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales,
regionales, municipales. Sus bienes y rentas no podrdn ser objeto de
intervencion, expropiaciéon ni embargo, excepto cuando la obligacion
que se haga valer, tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o

laborales.

27Constitucion Salvadorena, 1949 con reformas 2003.
28Constitucion de Guatemala, 1985 con reformas de 1993.

29Constitucion de Honduras, 1982.
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Los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos participardn
en la gestién universitaria. Las universidades y centros de educacion
técnica superior, que segun la ley deben ser financiados por el Estado,
recibirdn una aportacion anual del seis por ciento del Presupuesto
General de la Republica, la cual se distribuird de acuerdo con la ley. El
Estado podrd otorgar aportaciones adicionales para gastos
extraordinarios de dichas universidades y centros de educacion

técnica superior.

Se garantiza la libertad de cdatedra. El Estado promueve y protege la
libre creacion, investigacion y difusidon de las ciencia, la tecnologia, las
artes y las letras y garantiza y protege la propiedad intelectual” 2(El

resaltado es propio).
1.3.11Panama
“ARTICULO 53. Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad

exclusiva de su obra o invencién, durante el tiempo y en la forma que

establezca la Ley."s!

1.3.12Paraguay

“ARTICULO 110.- De los derechos de autor y propiedad intelectual.
Todo autor, inventor, productor o comerciante gozard de la propiedad
exclusiva de su obra, invencion, marca o nombre comercial, con arreglo

alaley” .32

1.3.13Perv

“Articulo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho: (...)

30Constitucion NicaragUense, 1987 con reformas 2000.
31Constitucion Panamad, 2004.

32Constitucion Paraguaya, 1992.
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8. Ala libertad de creacioén intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi
como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado

propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusion. (...)"3

1.3.14Uruguay

“Articulo 33.- El frabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o

del artista, serdn reconocidos y protegidos por la ley."34

1.3.15Venezuela

Del mismo modo la Constitucion Venezolana senala:

“Art. 98.- La creacion cultural es libre. Esta libertad comprende el
derecho a la invencion, produccion y divulgaciéon de la obra creativa,
cientifica, tecnoldgica y humanistica, incluyendo la proteccién legal
de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado
reconocerd y protegerd la propiedad intelectual sobre las obras
cientificas, literarias y  arfisticas, invenciones, innovaciones,
denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las
condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados
infernacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta

materia”.

“Art. 124.- Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de
los conocimientos, tecnologias e innovaciones de los pueblos
indigenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los
conocimientos asociados a los mismos perseguirdn beneficios
colectivos. Se prohibe el registro de patentes sobre estos recursos y

conocimientos ancestrales”.

1.6 Conclusiones

33Constitucion Peruana, 1993.

34Constitucion Uruguaya, 1967 con reformas 2004
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Este ha sido un pequeno capitulo introductorio al tema de estudio del
presente trabajo de graduacion, en el que se pudo denotar la importancia
de la propiedad intelectual y fundamentalmente se ensend como varios
paises latinoamericanos han trasladado esta importancia y la necesidad de

su proteccién a sus cartas constitucionales.

“Asi la importancia de la propiedad intelectual radica en la necesidad
de la regulacion y proteccion que deben ejercer las naciones por medio de
su aparato normativo sobre las obras y creaciones que realizan artistas,
escritores, dramaturgos, musicos o demdads personas que confribuyen al
crecimiento cultural de una comunidad, dentro del derecho de autor y la
proteccion y salvaguarda de las nuevas creaciones asi como los signos
distintivos en la propiedad industrial. Con esto se busca que los legisladores
elaboren marcos de proteccién de la propiedad intelectual con el fin de
sentar las condiciones que permitan a los creadores hacer valer sus
derechos y a los miembros de la sociedad gozar del arte y compartir los
beneficios del progreso cientifico, ampliando asi el espacio para que la
gente dé curso libre a sus impulsos creativos y a promover el conocimiento y

el desarrollo cultural de una comunidad”. 35

Con lo expuesto en el capitulo podemos manifestar que mientras exista
comercio y mientras la creatividad humana sea inagotable existird

desarrollo del Derecho de propiedad intelectual.

35CANAVAL PALACIOS, Juan Pablo. Manual de Propiedad Intelectual. Editorial
Universidad del Rosario. Bogotd, 2008, pdgina 15.
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“Sucede con el Derecho de marcas como con ciertos érganos del
cuerpo que pulsan, ignorados por nosotros, en el oscuro interior de las
visceras, hasta el dia en el que, acosados por una enfermedad o por
un golpe, nos dan triste noticia de su existencia. Esta rama juridica vive
también soterrada, consistente en un ir y venir de formularios y de
tramites uniformes, ignorada por el comun de las gentes, hasta el
desafortunado dia en que su violacion, frustracidon o fracaso conduce

al mayor o menor desquiciamiento del comercio .36

3¢BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las
Marcas. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2003, Tomo |, pdgina 13.
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CAPITULO II. LA DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL Y
VICEVERSA

“Las empresas que fabrican productos y prestan servicios iguales o
similares en el mercado compiten entre si para atraerse al consumidor y
conseguir que éste adquiera el producto o servicio que una empresa
ofrece y, al mismo tiempo, rechace ese mismo producto o servicio
ofrecido por una empresa de la competencia. Pero la competencia se
funda en la diferenciacion o en la distincion. El producto o servicio
ofertado por los distinftos empresarios de un mismo sector econdmico
tiene que diferenciarse, es decir, debe estar dotado de unos atributos
que permitan la eleccion final del consumidor. Estos atributos
diferenciadores en un mundo como el actual, complejo y con exceso
de informacién, obliga a que los elementos diferenciadores se
concentren y exterioricen a través de una informacién sencilla y de facil

memorizaciéon. Es aqui donde nace el “signo distintivo”.3”

En el mundo industrializado y guiado por las reglas del comercio no
podemos desconocer la importancia de los signos distintivos como motores
de la economia tanto en pequena y gran escala, por ello y tal como se
pasd revisidon en el capitulo anterior surge la necesidad de regular los

aspectos atinentes a la propiedad intelectual.

Este capitulo pretende ser el de mayor importancia dentro de este trabajo
de graduacidén pues en él se tratardn los signos distintivos mas significativos:
la marca y el nombre comercial, sus relaciones, caracteristicas, semejanzas
y diferencias asi como también la revisidon de casos prdcticos que
pretenden ser una muestra de 1os muchos conflictos que pueden suscitarse

enfre marcas y nombres comerciales.

GARCIA-CHAMON CERVERA, Enrique; Soler Pascual, Luis; Fuentes Devesa, Rafael.
Tratado Prdctico de Propiedad Industrial. EI Derecho Editores, S.A. Madrid, 2010,
pdgina é1.
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2.1 La Propiedad Industrial y los Signos Distintivos

Uno de los aspectos mas importantes de la propiedad Industrial y en si de
la propiedad intelectual concebida en su conjunto es el tfratamiento de los
signos distintivos. Asi, los principales signos distintivos reconocidos por la
legislacion de la Comunidad Andina y la ecuatoriana son: las marcas, los
nombres comerciales, l1os lemas comerciales, las indicaciones geogrdficas y
las indicaciones de procedencia. Por ser el tema del presente frabajo las
marcas y nombres comerciales y los conflictos surgidos entre 1os mismos no
trataremos lo referente a los lemas comerciales,las indicaciones geograficas

y las indicaciones de procedencia.

2.1.1 Definicién de Signo distintivo

Adentrdndonos en el tema del presente trabajo es necesario comprender
el significado de los denominados signos distintivos y posteriormente en
base a esta determinacion establecer definiciones tanto de marcas y de

nomlbres comerciales.

El término “signo” proviene del latin signum que significa insignia, marca o
sena. Por su parte, siguiendo la definicion que trae el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espanola®, podemos encontrar que de las
acepciones al término signo estdn: “objeto, fendmeno o accién material
que, por naturaleza o convencion, representa o sustituye a otro” y “senal o
figura que se emplea en la escritura y en la imprenta”. Estas acepciones nos
llevan a concluir que un signo se tratade una representacién que denota la

idea de algo.

Por ofro lado, el significado de “distintivo” es la cualidad que permite
diferenciar o distinguir una cosa de otra. En consecuencia, entendidos los
dos conceptos podemos encontrar varias definiciones de signo distintivo en
materia de propiedad industrial a saber sin que los mismos sean los Unicos ni

exclusivos:

%DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA, 22va. Edicion
2001.
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El autor José Costa, siguiendo la Ley 32/1988 de 10 de Noviembre de 1988,
(Ley de marcas espanola publicada en el Boletin Oficial de 12 de
Noviembre de 1988), indica que el signo distintivo es el “elemento
diferenciador e identificativo de un determinado producto en el
mercado.”¥. Asi, este autor esboza una sencilla diferenciacion entre una
marca y nombre comercial: el signo distintivo que estd asociado a los
productos o servicios que se encuentran en el mercado es la marca y por su
parte los signos distintivos asociados a las actividades globales de la

empresa son los nombres comerciales.

Del mismo modo el autor José Miguel Calavia entiende a los signos
distintivos como"los bienes inmateriales que conceden a su ftitular el
derecho exclusivo y excluyente de la utilizacién y que tienen por finalidad el
distinguir empresarios de sus competidores, distinguir el establecimiento de
su empresa y distinguir todos los productos o servicios que los empresarios

producen, suministran o comercializan en el mercado” .40

“Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el
comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homadlogas
de los demds, las propias actividades, servicios, productos o

establecimientos” 41

2.2 Las marcas

En pdginas anteriores ya habiomos mencionado que una marca es un
signo distintivo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de
los existentes en el mercado.De este modo, una marca fiene que

concebirse como el referente distintivo del consumidor acerca de un bien o

39COSTA SANSALONI, José. Innovacion y Propiedad Industrial. Editorial Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia, 2006, pdgina 97.

OCALAVIA MOLINERO, José Miguel. Derecho Mercantil. Universitat Oberta de
Catalunya. Barcelona, 2002, pdgina 59.

41ICAUQUI, ARTURO. La propiedad industrial en Espana. Los inventos y los signos
distintivos. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1978, pdgina 4.
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servicio, cualidad que permitird a dicho individuo optar por el bien o servicio

de su preferencia.

La marca no sélo debe entenderse como un signo sino “esencialmente un
signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del
mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo
sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino ala relacion entre el

signo y los productos o servicios que identifica”. 42

2.2.1 Concepto de marca

Como acepcion al término marca enconframos que ésta es la “senal
hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de ofra, o denotar

calidad o pertenencia” 43

“Se entenderd por marca cualquier signo distintivo que sirva para

distinguir productos o servicios en el mercado”. 44

“(...)constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrdn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representaciéon grdfica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningdn caso serd

obstdculo para su registro.4s

Se considera “Marca de Comercio o de Fdbrica, todo signo, emblema o
nombre especial que los comerciantes o industriales adopten o apliquen en

sus articulos o productos para distinguirlos de los de ofros industriales o

42BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO Alberto y GARCIA-CRUCES José Antonio.
Comentarios a la Ley de Marcas. Editorial Thomson/Aranzadi. Navarra 2003, pdgina
118.

“DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA, 22va. Edicion
2001.

44Articulo 194 Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

45Articulo 134 de la Decisidon 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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comerciantes que fabriqguen o negocien en articulos de la misma

especie” 46

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” .4

Para el autor Breuer Moreno: la marca es el “signo caracteristico con que el
industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria,

comercio o explotacion agricola”. 48

Con otro concepto, el tratadista Julio Ledesma define a las marcas: “son
simbolos denominativos emblemdaticos que distinguen los artefactos de una
fabrica, los objetos de un comercio o los productos de la fierra y de las

industrias agricolas.”#?

Giraldo Montoya por su parte, expresa que la marca es el “signo que un
empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un
servicio que presta, de ofros productos o servicios existentes o que puedan

existir en el mercado” .50

Finaimente y para no redlizar un listado extensivo de definiciones,
encontramos el criterio del autor Jorge Otamendi quien expresa como
marca lo siguiente: “La marca es un signo que distingue de un producto de

ofro o de un servicio de otro”. 31

4Articulo IV Convencidn sobre marcas y comercio.
47Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos

48MORENO, Breuer. Tratado de marcas de fdbrica y de comercio. Editorial Robis.
Buenos Aires, 1946, pdgina 31.

“LEDESMA, Julio. Funcidn social de las marcas de fdbrica y de comercio. Editorial
Libreria juridica Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1953, pdgina 21.

S0GIRALDO MONTOYA, Julidn Andrés. El Régimen Marcario y su procedimiento.
Libreria del Profesional. Bogotd, 1998, pdgina 6.

SIOTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires 2002.
Cuarta Edicién. pagina 7.
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2.2.2 Clasificacion de las marcas

Las marcas pueden clasificarse atendiendo a varios criterios a saber, no

siendo los que a continuacion se describen nilos Unicos o exclusivos:

e Por el objeto al cual se aplican

e Por el sujeto titular

e Porsu origen

e Porsu forma o estructura

e Porla finalidaod de su uso

e Por su situacion

e Por su capacidad de garantia

e Porel grado de reconocimiento del publico

e Porser perceptibles por otros sentidos

2.2.2.1 Por el objeto al cual se aplican

Este criterio de clasificacion tiene que ver con el objeto de proteccion de la

marca, asi si la marca se refiere a productos o servicios:

e Marca de productos: es la que utilizan los productores o comerciantes

para diferenciar sus productos de los demds existentes en el mercado.

Ejiemplo: la marca “AROMACHIC" protege los productos relacionados a
perfumes y aceites esenciales, cuyo titular es la empresa Aromachic Cia.
Ltda.

Imagen 1 - Ejemplo de marca de productos

ARODMACHIC

i'\.| COFRATIVE FORA . FREACEARCE

Fuente: archivos de Ila empresa
AROMACHIC Cia. Ltda.
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e Marca de servicios: es aquella usada para diferenciar servicios de otros

existentes en el mercado.
Ejemplo: la marca ELECAUSTRO protege los servicios relacionados a la
generacion de energia eléctrica y cuyo fitular es la Empresa Electro

Generadora del Austro Elecaustro S. A.

Imagen 2 - Ejemplo de marca de servicios

ELECTRO GERERADDRA DEL AUSTRO B.A

Fuente: www.elecaustro.com.ec

2.2.2.2 Por sujeto titular de las mismas

e Marcas individuales: son aquellas utilizadas o registradas por una persona

natural o juridica.

Eiemplo: la marca “GUITIG" fue registrada por la empresa The Tesalia

Springs Company.

Imagen 3- Ejemplo de marca individual

GUITIG

Fuente: www.tesalia.ec
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e Marcas colectivas: son aquellas que son utilizadas por agrupaciones de
personas legalmente reconocidas. No obstante el articulo 180 de la
decision 486 de la Comunidad Andina trae una definiciobn de marca

colectiva:

“Se entenderd como marca colectiva todo signo que sirva para
distinguir el origen o cualguier otra caracteristica comuin de
productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo

utilicen bajo el control de un titular’s2,

A su vez la normativa interna ecuatoriana expresa:

Art. 194 (...) Las asociaciones de productores, fabricantes,
prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas,
legalmente establecidos podrdn registrar marcas colectivas para
distinguir en el mercado los productos o servicios de sus

infegrantes”. 53

Finalmente exponemos la definicidn de marca colectiva expuesta por la
Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual OMPI: “Las marcas
colectivas se definen comUnmente como signos que permiten distinguir el
origen geogrdfico, el material, el modo de fabricacidn u oftras
caracteristicas comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas

que utilizan la marca colectivas4,

52Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
s3Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

S4ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL — OMPI. Definicidn
tomada de la web institucional de la OMPI. http://www.wipo.org.

42



Eiemplo: la Chiimoya Cumbe que fue registrada en el PerU por los

habitantes de la comunidad de Cumbe, provincia de Huarochiri (Lima).55

Imagen 4- Ejemplo de marca colectiva

Fuente: internet

2.2.2.3 Por su origen

Por su origen las marcas pueden ser nacionales o extranjeras dependiendo

de la nacionalidad de las mismas o el domicilio del solicitante.

Ejemplo: la marca “iMucho mejor! si es hecho en Ecuador”, es de origen o
nacionalidad ecuatoriana; mientras que la marca “Colombia Tierra de

emociones es extranjera”.

Imagen 5 - Ejemplo de marca por su origen

Marca nacional Marca extranjera

3D )
@’}@Q e
L ECUADOR
Q.:U ) g

Colombia

Tierva de emociones

Fuente: internet Fuente: internet

SVer anexo 2.
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http://www.google.com.ec/imgres?start=125&um=1&hl=es&biw=1440&bih=669&addh=36&tbm=isch&tbnid=k9MVAkLcrNlp1M:&imgrefurl=http://tackojoya.blogspot.com/2012/03/marca-pais-parte-i-colombia.html&docid=RyfIQYxpCXELfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-mN_5lWpmz4E/T1ZqW-8jlVI/AAAAAAAAAAM/lQ6mNURqYGk/s1600/Marca-Pais-Colombia-01.jpg&w=350&h=263&ei=5rbsT9a3OIKe8gSYts35BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1134&vpy=2&dur=1513&hovh=195&hovw=259&tx=165&ty=96&sig=112061966708733018495&page=6&tbnh=142&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:125,i:142
http://www.google.com.ec/imgres?start=125&um=1&hl=es&biw=1440&bih=669&addh=36&tbm=isch&tbnid=k9MVAkLcrNlp1M:&imgrefurl=http://tackojoya.blogspot.com/2012/03/marca-pais-parte-i-colombia.html&docid=RyfIQYxpCXELfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-mN_5lWpmz4E/T1ZqW-8jlVI/AAAAAAAAAAM/lQ6mNURqYGk/s1600/Marca-Pais-Colombia-01.jpg&w=350&h=263&ei=5rbsT9a3OIKe8gSYts35BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1134&vpy=2&dur=1513&hovh=195&hovw=259&tx=165&ty=96&sig=112061966708733018495&page=6&tbnh=142&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:125,i:142
http://www.google.com.ec/imgres?start=125&um=1&hl=es&biw=1440&bih=669&addh=36&tbm=isch&tbnid=k9MVAkLcrNlp1M:&imgrefurl=http://tackojoya.blogspot.com/2012/03/marca-pais-parte-i-colombia.html&docid=RyfIQYxpCXELfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-mN_5lWpmz4E/T1ZqW-8jlVI/AAAAAAAAAAM/lQ6mNURqYGk/s1600/Marca-Pais-Colombia-01.jpg&w=350&h=263&ei=5rbsT9a3OIKe8gSYts35BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1134&vpy=2&dur=1513&hovh=195&hovw=259&tx=165&ty=96&sig=112061966708733018495&page=6&tbnh=142&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:125,i:142

2.2.2.4 Por su estructura

Tienen que ver con la composicion del signo, asi encontramos que pueden

ser:
¢ Denominativas: son aqguellas que identifican un producto o servicio a
partir de letras, palabra o un conjunto de palabras, frases, digifos o
combinaciones de los mismos.
Eiemplo: la empresa REEBOK utiliza como marca la palabra “Reebok”,

gue protege articulos relacionados con prendas de vestir e implementos

deportivos:

Imagen 6 - Ejemplo de marca denominativa

Reebok

Fuente: www.reebok.com

e Grdficas o figurativas: son aquellas compuestas por grdficos, simbolos o

signos o conjunto de ellos

Ejiemplo: la marca NIKE utiliza como simbolo el que se detalla en el

cuadro a continuacion:

Imagen 7- Ejemplo de marca grdfica
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&

Fuente: www.nike.com

e Mixta: son aguellas marcas compuestas por una combinaciéon de grdficos
o simbolos y de palabras o lefras; es decir, que es una mezcla de las dos

tipologias anteriores.

Eiemplo: la marca “TONI” se compone de lefras y grafico. Es una marca

que protege productos alimenticios:

Imagen 8- Ejemplo de marca mixta

Toni

Fuente: www.tonisa.com

2.2.2.5Por la finalidad de su uso
e Marcas activas: son aquellas que son usadas protegiendo una clase

internacional ya sea de productos o servicios.

e Marcas defensivas: son aquellas que se registran no con el propdsito de
utilizarlas sino para crear un dmbito de proteccidon adicional a la marca

principal o que si es realmente usada por su titular.

Podemos encontrar de conformidad con el autor Galo Pico Mantilla

que la marca de defensiva es:
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“la que se registra no para usarla sino tan sélo para crear un dmbito de
proteccion a otra marca, ‘la principal’, con el fin de prevenir
posibilidades de confusion, especialmente si se teme que existan
criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo. Lo
que lleva a crear, mediante registros artificios, verdaderas
‘constelaciones’ de marcas defensivas o “satélites’, de pura
proteccion, que de ordinario presentan ciertas afinidades y analogias
cuidadosamente calculadas con la marca principal que se intenta

defender”. 5

Como ejemplo de este tipo de marcas mencionamos el siguiente: Se
posee la marca registrada “BUENA AGUA" para identificar bebidas,
especificamente agua natural embotellada, la misma que si estd
siendo usada en el comercio. Su ftitular decide registrar las marcas
BON AGUA, BONAG, AGUA BONA, GOOD AGUA y B AGUA dentro de
la misma categoria de bebidas o incluso dentro de otras categorias de
productos sin que vaya a usar las mismas. De lo antes anotado
podemos colegir que estas Ultimas marcas no van a servir de distincion
frente a otras aguas embotelladas hay que las marcas no van a ser
usadas, lo que realmente persigue su titular es dejar cerrada la opcion
de registro de marcas que se le parezcan o que conlleven rasgos
similares a "BUENA AGUA".

e Marcas ofensivas: consisten en marcas que se registran no con la
finalidad de utilizarlas sino para entorpecer el reqistro de ciertos signos por

parte de la persona realmente interesada en utilizarlos.

Como ejemplo de este tipo de marca proponemos el siguiente: Una
persona conoce que otra tiene interés de comercializar el producto
envases plasticos para alimentos bajo la marca “ENV02" y decide
registrar la marca “ENVCERO UNO" no para usarla sino para evitar que el

individuo realmente interesado registrase la marca aludida. Podemos

S6PICO MANTILLA, Galo. Jurisprudencia Andina. Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. Quito. 2009, pdagina 119.
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mencionar que estas prdcticas recaen en el dmbito de la competencia

desleal.

e Marcas de reserva: son aquellas que se registran para utilizarlas en el

futuro. Se la suele denominar también marca no usada.

Como ejemplo mencionamos el siguiente: PRONACA es una empresa de
alimentos que tiene registrada y en uso la marca “MR. POLLO"” para
productos cdrnicos y alimentos derivados de pollo; sin embargo, decide
registrar la marca “MR. AVESTRUZ" para algin dia poderla usar en
productos derivados de la avestruz porque tiene planificado al cabo de
tres anos implementar un criadero de avestruces. Si bien el registro no es
para usar la marca de forma inmediata se tiene la intencidn de usarla en

el futuro vy asi evitar que terceros se adelanten registrdndola.

2.2.2.6Por su situacion

Se clasifican en registradas y no registradas. Esta clasificaciéon tiene
importancia en las legislaciones en las cuales se afribuye valor a las marcas
no registradas; no obstante, en el caso ecuatoriano y el de la Comunidad
Andina no cabe esta clasificacion puesto que el sistema adoptado en la
materia es aftributivo, es decir que sdélo el registro confiere derechos sobre la

marca.

e Marcas registradas: son aquellas que siguieron un proceso de registro
ante la oficina competente y que efectivamente son usadas.

e Marcas no registradas: son aquellas que no han sido inscritas o registradas

en ninguna oficina competente.

2.2.2.7Por su capacidad de garantia

e Marcas de certificacion o garantia: son aquellas en las que su titular
certifica la calidad de productos y servicios ofertados en el mercado. A

criterio del autor Jorge Otamendi este tipo de marcas pueden aplicarse
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a los productos que han sido sometfidos a determinado control de

calidad.

“Art. 185.- Se entenderd por marca de cerfificacion un signo destinado
a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras

caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca”.57

2.2.2.8Por el grado de reconocimiento del publico

e Marcas notorias: son aquellas que son conocidas por los sectores
interesados en el producto o servicio que la marca distihgue como
consecuencia de su uso intenso en el mercado y en la publicidad y que

han logrado difundirse ampliamente.

“Art. 196.- (...) Se entenderd que un signo es notoriamente conocido
cuando fuese identificado por el sector pertinente del publico

consumidor en el pais o internacionalmente” .58

“Art. 224.- Se entiende por signo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector
pertinente, independiente de la manera o el medio por el cual se

hubiese hecho conocido”.

Tanto la legislaciéon interna como la andina se refieren a la expresion
“sector pertinente”, debiendo ser entendida como el dmbito al que se
destinan los productos, servicios; es decir, si la marca protege productos
relacionados con el dmbito de bebidas alcohdlicas, la marca debe ser
conocida en el espacio de los productores, comerciantes, consumidores,
etc., de dichas bebidas.

57Decision 486 de la Comunidad Andina.
s8Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana
$9Decision 486 de la Comunidad Andina.
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Eiemplo: la marca PINGUINO es conocida en el sector de alimentos,
especialmente en el de helados, es un signo marcario notorio en el
Ecuador; sin embargo, la empresa propietaria de esta marca (Unilever)
no utiliza esta denominacién en otros paises sino utiliza una distinta como
por ejemplo TIO RICO, en Venezuela, que a su vez es un marca notoria en

ese pais.

Imagen 9 - Ejemplo de marca notoria

PINGUING TIO RICO

Fuente: www.unilever-oncam.com/marcas/alimentos/

e Marcas de alto renombre: son aquellas que son conocidas o

identificadas por el publico en general.

“Art. 196 (...) Se entenderd que un signo es de alto renombre
cuando fuese conocido por el publico en general en el pais o

internacionalmente’ .0

Ejemplo: la marca COCA COLA es conocida mundialmente
independientemente de quienes consuman © no el producto. La
generalidad de personas identifica a esta marca como una marca de

bebidas no alcohdlica.

¢0Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana
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Imagen 10 - Ejemplo de marca de alto renombre

Fuente: www.cocacola.com.ec

2.2.2.8 Por su capacidad distintiva

e Marcas de fantasia: denominadas también marcas abstractas y son
aquellas conformadas por lefras, vocablos, simbolos, signos o conjuntos
de ellos que por si no tienen un significado propio o que su significado no

lo puede identificar el consumidor.

Eiemplo: la marca KODAK no tiene significado por si sola aunque es una

marca reconocida de cdmaras fotogrdficas.

Imagen 11 - Ejemplo de marca de fantasia

Fuente: www.kodak.com

e Marcas evocativas: son aquellas que proporcionan una idea del bien o

servicio del cual se frata.

Ejiemplo: la marca “CERELAC” no tiene una significacion como tal sin
embargo para el consumidor evoca la idea de cereales y es
precisamente un producto consistente en un polvo a base de cereales

para su mezcla con liquidos (agua, fruta, leche, etc.)

e Marcas arbitrarias: son aquellas marcas conformadas por palabras o
conjunto de palabras que tienen un significado pero que no guardan

relacién con el producto o servicio que publicitan.
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Eiemplo: el significado de puma no tiene significado por si sola aunque es

una marca reconocida de cdmaras fotogrdficas.

Imagen 12 - Ejemplo de marca arbitraria

IlIIlII\II@(

Fuente: www.puma.com.ec

2.2.2.9 Por ser perceptibles por otros sentidos

e Marcas sonoras: son aquellas compuestas por un sonido o conjunto de

sonidos y que sean susceptibles de representacion grdfica.

Eiemplo: el sonido Tun Tun Tun se identifica con el producto “Atdn Real”

que protege la categoria internacional relacionada con pescado.

e Marcas olfativas: son aquellas compuestas por un olor o combinacion de
olores y que sean susceptibles de representacion grdfica. Estas marcas

tienen que ser registradas por su formula quimica.

Ejiemplo: el aroma de un perfume de determinada marca.

e Marcas gustativas: son aquellas que pueden ser apreciadas por el sentido
del gusto. En algunas legislaciones se ha admitido el registro de marcas
gustativas con el requisito concreto de que para su registro es necesaria
la representacion grdfica del sabor a través de la descripcidn por escrito
de dicho sabor o de la descripcion de la formula quimica para obtener el

sabor.

Ejemplo: el sabor del whisky" Jhony Walker” etiqueta azul.
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e Marcas tactiles: son aquellas susceptibles de ser captadas por el tacto. En
este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a

sU reconocimiento.

Ejemplo: la superficie rugosa y con agujeros de determinado chocolate.

Aungue merece la pena mencionarlo existen ofros tipos de marcas que
se las ha catalogado como tridimensionales y que versan sobre la
proteccion que recae en la forma de los envases o envolturas y que
muchas veces causa confusion con las marcas tactiles, debiendo indicar
que éstas Ultimas se relacionan con el producto como tal, mientras que

las tridimensionales se refieren al envase o envoltura del producto.

2.2.3 Funciones de la marca

Dentro de la propiedad industrial, los signos distintivos y especialmente los
signos marcarios cumplen un sentido y finalidad, caso contrario no fuera
necesaria su utilizacibn en el comercio; no obstante, conforme lo
revisaremos en el presente apartado, la funcidn primordial es la de

distintividad, pues las demds se encuentran supeditadas a ésta.

2.2.3.1 Distintividad

Por distintivo debemos entender que es la capacidad o cualidad que
permite identificar una cosa de otra; asi, la distintividad marcaria debe ser
considerada como la capacidad infrinseca que tiene una marca para
identificar un producto o un servicio existente en el mercado de ofro. Esta
funcion es la que permitird al sujeto elegir un producto o servicio dentro de

la gama de oftros productos o servicios que se ofertan.

La doctrina considera que es ésta es la funcidn primigenia y primordial de
la marca en razén de que si un signo marcario no es capaz de distinguirse
frente a otros signos consecuentemente no puede ser considerado como
tal. Es asi que la legislacion ecuatoriana y muchas otfras conciben a la

distinciéon que debe contener una marca:
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“Art. 194.- Se entenderd por marca cualquier signo que sirva para
distinguir productos o servicios en el mercado (...)".(El resaltado es

propio)é’.

“ARTICULO l.-Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y
servicios: una o mds palabras con o sin contenido conceptual; los
dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; 1os
sellos; las imagenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas
en un lugar determinado de los productos o de los envases; los
envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de numeros; Ias
letras y nUmeros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves
con capacidad distintiva y todo ofro signo con tal capacidad”. (El

resaltado es propio)é2.

“Articulo 10.- Se entiende por marca, todo signo, emblema o
denominacién caracteristica y peculiar, con que se quiera especializar
los artefactos de una fabrica, los objetos de un comercio, los productos
de la tierra y de las industrias agricola, forestal, ganadera y extractivas.”

(El resaltado es propio)¢s.

“Articulo 19.- Bajo la denominacién de marca comercial, se comprende
todo signo que sea susceptible de representacion grdfica capaz de
distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos

industriales o comerciales.(...)". (El resaltado es propio)é4

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de la interpretacién
prejudicialNUmero33-IP-99 de fecha 22 de Marzo de 2000, alude a la

distintividad de la siguiente manera:

¢lLey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana
62Ley de Marcas Argentina
83Ley General sobre Marcas y registros industriales y comerciales Boliviana

¢4Ley de Propiedad Industrial Chilena
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Este cardcter distintivo alude a la capacidad intrinseca y extrinseca del
signo. La primera se refiere a que el signo en si mismo, sea capaz de
individualizar los bienes sobres los cuales va a plasmarse. Asi pues estard
denegado el acceso al registro de aquellos signos que designen el bien
susceptible de distinguirse o que hacen referencia a sus cualidades o
caracteristicas esenciales toda vez que tanto su apropiacion exclusiva
representaria un monopolio sobre términos o locuciones de necesario
uso, como que el consumidor no podria asociarlo con una fuente
determinada.

La segunda alude a que el signo sobre el cual se pretende la apropiacion
exclusiva no accederd al registro si previo a él ha sido solicitado o
registrado un signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o
andlogos (salvo casos de notoriedad), esto es, bienes sobre los cuales
puede inducirse al publico consumidor a error o confusidn sobre su origen

empresarial.

Asi mismo dentro de los Procesos NUmeros 1-IP-87 y 4-IP-94 se encuentra la

siguiente alusién a la distintividad:

(...) De las caracteristicas que el arficulo 56 de la Decision 85 atribuye a las
marcas, la mds importante es la de que los signos que la constituyen
deben ser suficientemente distintivos. Las demds caracteristicas atribuidas
a la marca son derivaciéon de este cardcter distintivo primigenio que debe
tener todo signo para poder cumplir con la diferenciacion, que es el
objeto principal de la marca. De alli que el signo que se elija para
identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en
relaciéon con oftros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la

confusion con productos o servicios similares (...)s5

(...) La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad
distintiva, convertiria a la marca en un elemento innecesario denfro del
mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca,

un servicio o un bien de ofro u otros, se llegaria a tal confundibilidad de

¢5 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 1-
IP-87
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marcas frentes a productos y servicios, que a mds de crear un caos juridico
y econdmico, llevaria al consumidora un real estado de incertidumbre

derivado de la similitud confusionista o del rasgo de confusion |...).¢¢

Con la alusiones realizadas por el Tribunal Andino de Justicia, se puede
entender que una de las caracteristicas es que ésta debe constituir por si
sola un instrumento para identificar un producto o servicio y ademds sin que
se pueda registrar como signo marcario términos comunes o genéricos, lo
que impedird un uso acaparafivo del idioma. Por ofro lado, ofra
caracteristica, se refiere a que el signo debe evitar confusiones para los
consumidores, por ello no cabe el registro de un signo idéntfico o similar

frente a otro previamente registrado.

2.2.3.2 Indicacién de origen

Esta funcidn consiste bdsicamente con la identificaciéon por parte del
consumidor sobre la procedencia del bien o servicio y de sus productores,
fabricantes o prestadores. No obstante, en la actualidad esta funcidon ha
desmerecido importancia en razén de la libertad que existe para transferir
las marcas lo que no permite identificar en el colectivo del consumidor un
origen empresarial o comercial determinado y el simple hecho de que la
gran mayoria del publico consumidor desconoce quién es el fabricante de
los bienes o servicios que adquiere. Estas dos aseveraciones nos llevan a
pensar que la funcidon de indicacion de origen de una marca es secundaria

y mds bien es una consecuencia de la funcionalidad del signo marcario.

2.2.3.3 Garantia o de aseguramiento de calidad

Esta funcién asegura al comprador que estd habituado a adquirir una
marca que sus futuras compras tengan la calidad del bien o servicio que
fue comprado con anterioridad. Es decir, que se procura que un bien o

servicio mantenga una calidad uniforme.

¢¢ Jurisprudencia del tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 4-
IP-94
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En palabras de los autores Bertone y Cabanellas encontramos que:

“Si una marca permite a los compradores tener cierta expectativa
respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se debe a
gue cuentan con una experiencia de estabilidad de la calidad y a que
suponen que el tfitular de marca no autorizard el uso de ésta sino en

productos y servicios de calidades similares a las conocidas”.é”

Ante lo expresado debemos manifestar que si la calidad de un bien o
servicio ha sido inferior con respecto a anteriores adquisiciones, esto no da
derecho al consumidor para entablar una accion legal en contra del
fabricante o prestador del servicio y tampoco es obligacion legal del
productor mantener determinada calidad, mds bien la consecuencia
l6gica es que el consumidor dejard de serlo pues ya no adquirird dicho
producto o servicio; mds bien, esta posible consecuencia es la que deberia
obligar al fabricante, productor o prestador del servicio a mantener una
calidad uniforme para asegurar un segmento del mercado. Estas
consideraciones han hecho que en la actualidad al igual que lo sucedido
con la funcidén de indicaciéon de origen, cataloguen a la funcion de
garantia o calidad como secundaria pues también la calidad se encuentra

ligada la funcidn distintiva de la marca.

2.2.3.4 Publicitaria e informativa

A través de las marcas se suministra tanto a los potenciales consumidores
como a los consumidores en si la informacion relativa a las caracteristicas y

bondades del producto o servicio disponible en el mercado.

Para el autor Jorge Otamendi la funcion publicitaria es la que otorga el
nexo directo entre el consumidor y el titular de la marca, asi encontramos
que:

la marca es el Unico nexo que existe entre el consumidor del producto o

el servicio y su titular. Es a través de la misma que su ftitular recogerd los

beneficios, o no, de su aceptacion por parte del publico consumidor. Esa

¢’BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las
Marcas. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2003, Tomo |, pdgina 47.
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marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la

misma tratard que pida.¢

De este modo la marca en si misma debe seducir al consumidor y tener un
grado de aceptacion e impacto sobre él para lograr incidir en el
escogimiento de un bien o servicio de entre los demds existentes en su fipo.
Este grado de aceptacion sélo se conseguird si la marca va acompanada
de una buena campana publicitaria que permita anunciar al publico

acerca de sus caracteristicas y ofros atractivos.

2.2.3.5 Competitiva

Es evidente que la economia a nivel mundial se guia por los pardmetros de
la competencia; de este modo, quien ofrezca las mejores condiciones tanto
de precios, calidad, duracion, etc., serd quien gane segmento en el
mercado. Dentro de este contexto la marca no se aparta de los
condicionantes de la competencia pues el consumidor a través de la
marca podrd identificar las condiciones, caracteristicas, calidad y otros
elementos de un bien o servicio y asi poder elegir de entre las distintas
opciones el bien o producto que mds le convenga.

El uso de las marcas imprime reputacion a su titular y lo que es mds
importante la diversidad de marcas protegiendo productos del mismo tipo
permite que se den las condiciones adecuadas en el mercado para facilitar
la competencia ya que los titulares de dichas marcas rivalizardn en el
mercado por afraer potenciales consumidores y conservar los ya existentes.
También, podemos manifestar, afianzando lo anteriormente indicado, en las
palabras del Dr. Antonio Martinez Montesinos que “el hecho de impedir
justamente el aprovechamiento ilegitimo del esfuerzo, o la inversion ajena,
impulsando y protegiendo las buenas prdcticas comerciales, permite que a

fravés de las marcas se pueda competir’s?,

8OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires 2002.
Cuarta Ediciéon, pdagina 11.

$MARTINEZ MONTESINOS, Antonio. Régimen actual de marcas en el Ecuador. Tesis
previa a la obtencidn del Mdster en Asesoria Juridica de Empresas. Universidad del
Azuay. 2008., pdgina 13
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2.2.3.6 De proteccioén al titular de la marca y al consumidor

Esta funcion tiene un doble frasfondo, por un lado la proteccion al fitular

de la marca, pues con el registro se pretende proteger los derechos de

SU

fitular frente a posibles abusos de terceros que intenten beneficiarse con

dicha marca; y, por otro lado la proteccién al consumidor, que consiste en

evitar la confusion del consumidor entfre productos o servicios similares en el

mercado.

2.2.4Derechos que concede la marca

Es necesario indicar que para el ejercicio de los derechos que confiere una

marca a favor de su titular es necesario que la misma se encuentre

registrada conforme el procedimiento senalado en la ley respectiva.

tratamiento del registro de la marca lo tfrataremos mdas adelante.
2.2.4.1 Uso exclusivo de la marca

Uno de los mds importantes derechos que se concede al titular de una
marca es la prerrogativa de su uso exclusivo evitando que terceros
puedan hacer uso de la misma o de una similar que pueda generar

confusion entre el publico consumidor.

Asi encontramos en la legislacidon andina la siguiente referencia al

respecto:

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes

actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales

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

acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar efiquetas, envases, envolturas, embalajes u ofros materiales
que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o

detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con el fitular del registro. Tratdndose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se

presumird que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idénfico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando ello pudiese causar al titular del registro un dano econémico o
comercial injusto por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
noforiamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o

publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio™.”°

Por su parte la normativa inferna ecuatoriana establece:

“Art. 217.- El registro de la marca confiere a su fitular el derecho de

actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consenfimiento y, en

especial realice, con relacién a productos o servicios idénticos o similares

70Decisidon 486 de la Comunidad Andina.
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para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos

siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada,
con relacion a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para
los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar
confusion o producir a su fitular un dano econdémico o comercial, u
ocasionar una dilucién de su fuerza distintiva.

Se presumird que existe posibilidad de confusidon cuando se trate de un

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con

la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; vy,

d) Cualqguier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse

andlogo o asimilable alo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrd impedir todos los actos enumerados en el
presente articulo, independientemente de que éstos se realicen en redes
de comunicaciones digitales o a fravés de otros canales de

comunicacién conocidos o por conocer”.”!

No obstante de lo antes indicado, el derecho exclusivo de uso del titular
de una marca no impide que terceros usen de buena fe la marca para
anunciarla y dar informacién en el mercado; asi como tampoco se podrd
prohibir el ingreso de un producto de una marca al pais, es asi que
encontramos las siguientes referencias legales en la Ley de Propiedad

Intelectual Ecuatoriana:

“Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a titulo
de marca, los terceros podrdn, sin consentimiento del fitular de la marca

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o

7ILey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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seudonimo; un nombre geogrdfico; o, cualquier ofra indicacion cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o
época de produccioén de sus productos o de la prestacion de sus servicios
U ofras caracteristicas de éstos; siempre que tal uso se limite a propdsitos
de identificacion o de informacién y no sea capaz de inducir al publico a

error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la
existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente
marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuacion
de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la
marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el
propdsito de informacién al publico para la venta y no sea susceptible de
inducirlo a error o confusidn sobre el origen empresarial de los productos

respectivos”.

“Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a
su tfitular la posibilidad de prohibir el ingreso al pais de productos
marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna ofra persona
autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo

infroducidos licitamente en el comercio nacional de cualquier pais”.

Asi mismo este derecho tiene implicitas otras prerrogativas a saber como
son la presentacién de oposicidn al registro contra terceros y el ejercicio
de varias acciones contempladas en la Ley para hacer respetar el

derecho exclusivo del titular sobre la marca.

2.2.4.1.1 Oposicién contra terceros

La oposicion al registro de la marca es el medio por el cual un tercero que
tenga legitimo interés presenta su negativa a que un signo marcario pueda
ser registrado por ofra persona. Esta accién es también una consecuencia

del derecho exclusivo del titular de una marca registrada para evitar que
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ofro registre y use un signo idéntico o similar que pueda llegar a causar

confusion entre el publico consumidor.

La referencia a la posicion al registro se encuentra contenida en los

siguientes articulos de la normativa andina (Decision 486):

“Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la
publicacién, quien tenga legitimo interés, podrd presentar, por una sola
vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la

marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una
sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que

sustenten la oposicion.

Las oposiciones temerarias podrdn ser sancionadas si asi lo disponen las

normas nacionales.

No procederdn oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los
seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere
el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren

coexistido con la solicitada™.

“Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se
entenderd que también tienen legitimo interés para presentar
oposiciones en los demds Paises Miembros, tanto el titular de una marca
idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicitd
el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos
casos, el opositor deberd acreditar su interés real en el mercado del Pais
Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal efecto solicitar

el registro de la marca al momento de interponerla.

62



La interposicidon de una oposicion con base en una marca previamente
registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo
dispuesto en este articulo, facultard a la oficina nacional competente a

denegar el registro de la segunda marca.

La inferposicion de una oposicion con base en una solicitud de registro
de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miemlbros
de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreard Ia suspension
del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea
conferido. En tal evento serd de aplicacion lo dispuesto en el parrafo

precedente”.

“Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional
competente notificard al solicitante para que dentro de los treinta dias
siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si 1o

estima conveniente”.

Por su parte, la referencia de la oposicion al registro en la legislacion interna
ecuatoriana se encuentra descrita en los siguientes articulos (Ley de

Propiedad Ecuatoriana):

“Art. 208.- Dentro de los treinta dias hdbiles siguientes a la publicacion,
cualquier persona que tenga legitimo interés, podrd presentar oposicion

debidamente fundamentada, contra el registro solicitado.

Quien presuma tener interés legitimo para presentar una oposicidén podrd
solicitar una ampliacion de ftreinta dias hdbiles para presentar la

oposicion”.
2.2.4.1.1 Ejercicio de acciones

El derecho de uso exclusivo de una marca también conlleva el derecho de
ejercicio de acciones administrativas y judiciales en contra de quien hace

uso indebido del signo distintivo.
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En lo que respecta a las acciones en via administrativa, encontramos la
tutela administrativa, que en el caso ecuatoriano, no es mds que la accion
que realiza el IEPI para precautelar los derechos de propiedad intelectual a
favor del titular de un signo marcario y que consiste en la realizacion de
inspecciones, la recoleccidén de informacion y la imposicidn de sanciones

cuando se constante la violacion de un derecho de propiedad intelectual.

“Art. 332.- La observancia y el cumplimiento de los derechos de
Propiedad Intelectual son de Interés PUblico. El Estado, a través del
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerd la tutela
administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velard por

su cumplimiento y observancia’.’2

“Art. 333.- El IEPI a fravés de las Direcciones nacionales ejercerd, de oficio
o a peticién de parte, funciones de inspeccidn, vigilancia y sancién para
evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad

intelectual”.’?

“Art. 334.- Cualguier persona afectada por la violacion o posible
violacion de los derechos de propiedad intelectual podrd requerir al IEPI

la adopcidén de las siguientes medidas:

a) Inspeccién;
b) Requerimiento de informacién;y,
c) Sancién de la violacibn de los derechos de propiedad

intelectual".74

Debemos también hacer menciéon también en via administrativa a la
posibilidad que un fitular de una marca tiene para la interposicion de

recursos, los mismos que son:

72l ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
73lbidem.

74bidem.
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2)

3)

Recurso de Reposicidon: consiste en un medio de impugnacion que
persigue la revision del acto administrativo por parte de la misma

autoridad que emitid dicho acto.

Recurso de Apelacion: consiste en un medio de impugnacién que
persigue que el acto administrativo sea revisado por el superior del

funcionario que emitié dicho acto.

Recurso de Revision: este es un recurso extraordinario que consiste
en un medio de impugnacién cuya finalidad es que el acto

administrativo sea revisado por la méxima autoridad de la entidad.

Por su parte las acciones judiciales pueden ser de dos tipos:

2)

Para la adopcidn de medidas cautelares: son también
denominadas preliminares y se solicitan ante un juez de lo civil para

los siguientes fines: 75

El cese inmediato de la actividad ilicita;

La suspension de la actividad de utilizaciéon, explotacion, venta,
oferta en venta, importacion o exportacion, reproduccion,

comunicacion, distribucion, segin proceda; y,

Cualguier otra que evite la continuacion de la violacidn de los

derechos.

Para plantear demandas: serdn competentes para conocer
demandas en materia de propiedad intelectual los Tribunales
Distritales de 1o Contencioso Administrativo a falta de la
implementacion de juzgados y tribunales especializados en la

materia, pudiéndose demandar lo siguiente:

7SArticulo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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e La cesacion de los actos violatorios

e El comiso definitivo de los productos resultantes de la infraccion

e FEl refiro del comercio de las mercancias infractoras asi como su

destruccion

e FEl comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el
cometimiento de la infraccién
e La indemnizacion de danos y perjuicios, que comprenderd las

pérdidas sufridas y el lucro cesante

e La reparacion en cualquier otra forma de los efectos generados por

la violacidn del derecho

El valor total de las costas procesales

2.2.4.2 Renovacion de la marca

La renovacion de una marca sélo cabe cuando ha existido un registro
anterior; no implica un renacimiento del derecho sino tan sélo su

conservacion.

En el caso ecuatoriano el trdmite de renovacidn marcaria debe
realizérselo con seis meses de anticipacion a la expiracion del registro; no
obstante la ley prevé un plazo de gracia de seis meses para que el titular de

una marca solicite su renovacion.

Es conveniente revisar lo que dispone la legislacién andina en torno a la

renovacion del registro:
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“Art. 152.- El registro de una marca tendrd una duracion de diez anos
contados a partir de la fecha de su concesidn y podrd renovarse por

periodos sucesivos de diez anos”.’¢

“Art. 153.- El titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, deberd
solicitar la renovacion del registro ante la oficina nacional competente,
dentro de los seis meses anteriores a la expiracion del registro. No obstante,
tanto el fitular del registro como quien tuviere legitimo interés gozardn de
un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de
vencimiento del registro, para solicitar su renovacion. A tal efecto
acompanard los comprobantes de pago de las tasas establecidas,
pagando conjuntamente el recargo correspondiente si asi lo permiten las
normas internas de los Paises Miembros. Durante el plazo referido, el registro

de marca mantendrd su plena vigencia.

A efectos de la renovacion no se exigird prueba de uso de la marca y se
renovard de manera automdtica, en los mismos términos del registro
original. Sin embargo, el titular podrd reducir o limitar los productos o

servicios indicados en el registro original™.””

“Art. 174.- El registro de la marca caducard de pleno derecho si el titular o
quien tuviera legitimo interés no solicita la renovacion dentro del término
legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la

presente Decision.

Asimismo, serd causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los

términos que determine la legislacion nacional del Pais Miembro™.78

Es necesario también transcribir lo dispuesto en la Ley de Propiedad

Intelectual Ecuatoriana:

76Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
77Ibidem.

78lbidem.
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“Art. 212.- El registro de una marca tendrd una duracion de diez anos
contados a partir de la fecha de su concesidon y podrd renovarse por

periodos sucesivos de diez anos”.”?

“Art. 213.- La renovaciéon de una marca deberd solicitarse ante la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses
anteriores a la expiracion del registro. No obstante, el titular de la marca
gozard de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha
de vencimiento del registro para solicitar su renovacion. Durante el plazo
referido, el registro de marca mantendrd su plena vigencia. Para la
renovacion bastard la presentacion de la respectiva solicitud y se

otorgard sin mds tradmite, en los mismos terminos del registro original”.8°

“Art. 214.- El registro de la marca caducard de pleno derecho si el titular
no solicita la renovacion, dentro del término legal, incluido el periodo de

gracia”. 8

2.2.4.3 Cesion o Transferencia y licencia

Oftra de las facultades que posee el fitular de una marca es el derecho
de poder ceder o transferir la marca a un tercero con todos los derechos

que le asiste.

“Articulo 161.- Un registro de marca concedido o en trdmite de registro
podrd ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria, con o sin la

empresa a la cual pertenece.

Deberd registrarse ante la oficina nacional competente toda
transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionard que la

tfransferencia no surta efectos frente a terceros.

7?Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
80lbidem.

8llbidem.
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A efectos del registro, la transferencia deberd constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrd solicitar el registro de una
transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrd

denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo”.82

Por su parte también se pude autorizar el uso de la marca a un tercero
para la explotaciéon de la marca, a esta figura se la conoce como

licencia.

“Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en trédmite de registro
podrd dar licencia a uno o mds terceros para la explotacion de la marca

respectiva.

Deberd registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de
uso de la marca. La falta de registro ocasionard que la licencia no surta
efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberd constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrd solicitar el registro de una licencia” .83

2.2.5 Procedimiento de registro de las marcas

El registro de un signo distintivo y especificamente de una marca, consiste
en la realizacion de un frdmite administrativo en el oficina competente, en
el caso de nuestro pais es la Direccidn de Marcas del instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual — IEPI, para ello deberd llenarse la solicitud

respectiva conforme el formulario para registro de signos distintivos.84

82Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
83|bidem.

84Ver Anexo 2 y 3. Formato Unico de Registro de Signos Distintivos.
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2.2.5.1 Presentacion del formulario

El formulario para registro de signos distintivos es proporcionado por el

propio

IEPI y se lo puede descargar de su pdgina institucional

www.iepi.gob.ec (Ver anexo 4y 5). Este formulario contiene lo siguiente:

a)

b)

d)

NUmero de solicitud y fecha de Registro: el funcionario encargado en
el IEPI de la recepcidon de la solicitud deberd colocar el nUmero de
trdmite y la fecha de presentacion del mismo, esto con el objeto de
determinar el orden y fecha de ingreso frente a otros trdmites similares
estableciendo de esta forma derecho de prioridad con respecto a

otros trdmites de registro

Denominacién del signo: en este apartado debe colocarse el
nombre del signo a ser registrado, por ejemplo si se frata de una
marca en la que acompanamos el logotipo respectivo debemos
colocar en este apartado el nombre del signo seguido de "+

logotipo”.

Naturaleza del signo: debe indicarse si se frata de un signo

denominativo, grafico o mixto.

Tipo de signo: se deberd marcar en la casilla correspondiente cudl es
el tipo de signo que se pretende registrar, asi si se frata de una marca
de productos o de servicios, de un nombre comercial, lema
comercial, indicaciéon geogrdfica o denominacidn de origen,
apariencia distintiva, marca colectiva, marca de certificacion o

rotulo ensena.

Datos del solicitante: dentro de este apartado deberd consignarse los
datos de la persona natural o juridica que presenta el formulario de
registro debiendo indicarse nombres o razédn social, direccion,
ciudad, teléfonos, fax, correo electronico, nacionalidad del
solicitante y del signo a ser registrado. Ademds si el solicitante actia a
nombre de un representante se deberd senalar el nombre del mismo

asi como direccion, teléfono, fax y correo electrénico.
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f)

g

h)

k)

Reproduccion del signo: Si el signo a registrar se trata de uno grdfico
o mixto se deberd reproducir el mismo; es decir, adjuntar la efiqueta
o logotipo en el apartado correspondiente, con el objeto de que el
funcionario del IEPI pueda proceder al respectivo examen de forma y

de fondo.

Descripcion clara y completa del signo: en este apartado deberd

describirse mediante palabras cémo estd constituido el signo.

Enumeracion de los productos, servicios o actividades: en este
apartado se indicard la clase internacional a la que pertenece el
signo y el tipo de producto, servicio o actividad que se protegerd con
el registro del signo. No se podrd colocar mds de una clase con
respecto a la categorizacion internacional de Niza para productos o

Servicios.

Prioridad: se refiere a la fecha de prioridad para ser reinvidicada en

cualqguier pais de la Comunidad Andina de Naciones

Datos del Abogado patrocinador: toda solicitud de registro debe
estar acompanada de la firma del profesional en Derecho que
patrocina dicha solicitud asi como de sus nombres, matricula, casilla

judicial o caisilla IEPI 'y correo electronico.

Documentos anexos: en este apartado deberd marcarse todos los
documentos que acompanan a la solicitud; debiéndose adjuntar los

siguientes:

Poder o nombramiento del apoderado, si es que la solicitud se la
presenta a nombre de una persona juridica o a través de un tercero
que representa al solicitante.

Copia de la cédula de ciudadania del solicitante, en caso de
fratarse de persona natural

Cinco etiguetas en papel adhesivo. Este etiquetas servirdn para la

publicacion del signo en la gaceta de la Propiedad Intelectual
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¢ Documento de prioridad: se refiere a la solicitud de registro que ha
sido presentada en ofro pais miembro de la Comunidad Andina.

e Comprobante del pago de la tasa correspondiente, el mismo que
comprende los costos de la publicacion de marca en la Gaceta de

Propiedad Intelectual

l) Firma: deberd la solicitud estar firmada por el solicitante del registro.

2.2.5.2Admision y Examen de Forma

Una vez recibida la solicitud la Direccidon de Marcas, a pesar de que en la
ley de hable de la Direccion Nacional de Propiedad industrial, analizard la
misma en el término de 15 dias a partir de su presentacion para verificar el

cumplimiento de todos los requisitos legales.

De la revision de la solicitud, de resultar falta de requisitos formales, los
funcionarios competentes notificardn al solicitante para que subsane la
solicitud dentro del plazo de treinta dias de notificado. De no cumplirse con
lo solicitado dentro del plazo senalado, la solicitud serd rechazada, dejando
abierta la opcidon de que el solicitante plantee los recursos que se crea

asistido.

De cumplir la solicitud con las formalidades respectivas se dard paso a la

publicacién en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

2.2.5.3Publicacion en la Gaceta de Propiedad Intelectual

Se publicard por una sola vez en la Gaceta de Propiedad Intelectual del
mes siguiente al que se hubiere completado la solicitud, un extracto de la

misma, debiendo contener lo siguiente:

La denominacion del signo al que se refiere la solicitud.

Indicaciéon de si se trata de una marca de productos o servicios.

e La mencién del pais al cual pertenece el solicitante.

La clase intfernacional a la que pertenece el producto o servicio.
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e Lafecha de presentacion de la solicitud.

e ElnUmero de ingreso o de trdmite

e Elnombre del solicitante.

e Laindicacion de los productos o servicios que protegerd la marca.

e De tratarse de una marca grdfica o mixta se reproducird en blanco y

negro el signo con la indicacion de los colores que la componen.

Realizada la publicacion, dentro del término de treinta dias cualquier
persona con legitimo interés puede oponerse al registro de la marca o
solicitar prérroga de treinta dias adicionales para presentar el frdmite de

oposicion.
2.2.5.4Examen de Registrabilidad

De no existir oposiciones al registro o de haber fenecido el tiempo para
hacerlo, la autoridad competente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, realizard el examen de registrabilidad respectivo; esto de
conformidad con el articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicho
examen consiste en la constatacidn de que la marca que se pretende

registrar cumple con los requisitos para ser considerada como marca:

“Art. 211.- Vencido el plazo establecido en el articulo 198 sin que se
hubieren presentado oposiciones, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial procederd a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o
denegar el registro de la marca. La resolucidon correspondiente serd

debidamente motivada” .8

Segun la Doctrina y la Jurisprudencia Andina, algunas de las reglas que
debe tomar en consideracion el funcionario al momento de realizar el

examen de registrabilidad son:

e FEl cotejo sucesivo: las marcas deben ser cotejadas de forma

sucesiva y no simultdnea, esto debido a que generalmente el

85Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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consumidor realiza una vision separada de las marcas dejando

una impresion separada la una de la otra.

e FEl predominio de las semejanzas: la similiftud entre dos marcas debe
establecerse en base a los elementos semejantes que éstas posean

mas no a las diferencias existentes entre Ias mismas.

e La vision de conjunto: se debe realizar un andlisis de los signos

comparados en forma conjunta, sin dividir o mutilar las palabras.

2.2.5.5Duracion del Registro

El registro de la marca tiene una proteccidn juridica de diez anos, pues no
puede concebirse dentro de ningun ordenamiento juridico que exista una
proteccion indefinida; sin embargo, si podrd renovarse el registro de una

marca por periodos sucesivos de diez anos.

“Articulo 152.- El registro de una marca tendrd una duracién de diez afos
contados a partir de la fecha de su concesion y podrd renovarse por

periodos sucesivos de diez anos” .8

“Art. 212.- El registro de una marca tendrd una duracién de diez anos
contado a partir de la fecha de su concesion y podrd renovarse por

periodos sucesivos de diez anos” .8’

2.2.6 Marcas Registrables y signos que no son objeto de registro

No todos los signos son considerados marcas y menos aun pueden ser
objeto de registro, es por ello que luego de haber descrito con detalle la
marca, su concepto y funciones es necesario determinar que signos pueden

ser objeto de registro.

86Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

87’Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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La pauta para determinar una marca como registrable, la encontramos en
el Articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y en el Articulo

194 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“(...) Podrdn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion grdfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se
ha de aplicar una marca en ningun caso serd obstdculo para su registro.

Podrdn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinacion de palabras;

las imdagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etfiguetas, emblemas y escudos;

los sonidos y los olores;

las letras y los nUmeros;

un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

la forma de los productos, sus envases o envolturas;

cualqguier combinaciéon de los signos 0 medios indicados en los apartados

anteriores’ .88

“Podrdn registrarse como marcas los signos que sean suficientemente

distintivos y susceptibles de representaciéon grafica”. &

Como se puede apreciar, la legislacion nacional (Ley de Propiedad
Intelectual) es demasiado general al indicar que tipo de signo puede
constituir marca; sin embargo, en la Decisidn se especifica a manera de
listado sin que éste sea exclusivo o taxativo, por lo tanto podrd ser
considerado como marca cualquier signo con capacidad distintiva y der

representada graficamente.

Confrariamente a lo expuesto, existen prohibiciones de registro de ciertos
signos. Dichas prohibiciones las podemos agrupar en absolutas cuando

atanen a lo intrinseco del signo, es decir que carecen de distintividad y no

88Articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

89Articulo 194 de la de la Ley de Propiedad Intelectual.
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pueden ser consideradas marcas como tal; y, relativas cuando se refieren a

signos que no pueden registrarse por afectar derechos de terceros.

Encontramos como prohibiciones absolutas el registro de los siguientes

signos:?0

a)

b)

d)

f)

Los que no puedan constituir marca; es decir, por no poder distinguir
productos o servicios en el mercado y aquellos que no son

susceptibles de representacion grafica

Los que carezcan de distintividad;

Los consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza

o la funcién de dicho producto o del servicio de que se trate;

Los consistan exclusivamente en formas u otfros elementos que den
una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se

aplican;

Los que consistan exclusivamente en un signo o indicacion que
pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogrdfica, la época de produccion
u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o

servicios;

Los que consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

90Articulo 135 de la Decisidon 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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g) Los que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

h)

k)

~

designaciéon comun o usual del producto o servicio de que se frate

en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

Los que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se

encuentre delimitado por una forma especifica;

Los que puedan enganar a los medios comerciales o al publico, en
particular sobre la procedencia geogrdfica, la naturaleza, el modo
de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el

empleo de |los productos o servicios de que se frate;

Los que reproduzcan, imiten o contengan una denominaciéon de
origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento

injusto de su notoriedad;

Los que contengan una denominacion de origen protegida para

vinos y bebidas espirituosas;

Los que consistan en una indicacion geogrdfica nacional o extranjera
susceptible de inducir a confusion respecto a los productos o servicios

a los cuales se aplique;

Los que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las
referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos
y punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda
imitacion desde el punto de vista herdldico, asi como los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de

cualquier organizaciéon internacional;
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P)

A suU

son: ?!

b)

d)

Los que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas
técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo

nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros;

Los que reproduzcan, imiten o incluyan la denominacién de una
variedad vegetal protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si
el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o
su uso fuere susceptible de causar confusidon o asociacidén con la

variedad; o

Los que sean confrarios a la ley, a la moral, al orden puUblico o a las

buenas costumbres;

vez, conforme lo ya indicado las prohibiciones de registro absolutas

sean idénficos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda causar un riesgo de confusidon o de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,
de ser el caso, a un rétulo o ensena, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de

asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera

originar un riesgo de confusién o de asociacion;

sean idéntficos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo

de confusién o de asociaciéon, cuando el solicitante sea o haya sido

1Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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f)

e)

h)

un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el

extranjero;

consistan en un sigho que afecte la identidad o prestigio de personas
juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial,
fratdndose del nombre, apellido, firma, fitulo, hipocoristico,
seuddénimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como
una persona distinfa del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes

fueran declarados sus herederos;

consistan en un sigho que infrinja el derecho de propiedad industrial
o el derecho de autor de un ftercero, salvo que medie el

consentfimiento de éste;

consistan en el nombre de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letfras,
caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o
la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura
o prdctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia

comunidad o con su consentimiento expreso; y,

constituyan una reproduccidn, imitacién, fraduccidn, transliteracion o
transcripcién, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo ftitular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de confusidn o de asociaciéon
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza distintiva o de

su valor comercial o publicitario.
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2.6 El Nombre Comercial

Al igual que la marca, el nombre comercial es un signo distintivo, pero éste
tiene la singularidad de que fiene como finalidad distinguir una actividad
comercial de la existente en el mercado. A diferencia de o que sucede con
las marcas, cuya proteccién legal nace del registro marcario, por su parte el
nombre comercial se protege sin que sea necesario su registro, bastando
para ello el uso prolongado por determinado tiempo del mismo, conforme

lo revisaremos mds adelante.

2.6.1 Concepto de nombre comercial

Tomando la definicion que frae el Diccionario de la Real Academia de la
lengua Espanola??, encontramos que “nombre” es: “palabra que designa o
identifica seres animados o inanimados” y por su parte la palabra
“comercial” hace alusion a “Perteneciente o relativo al comercio o a los
comerciantes” por lo tanto, a simple vista se entiende por nombre
comercial la denominaciéon usada en el ejercicio de las actividades
comerciales; asi, y para entender con mayor amplitud el concepto

proponemos las siguientes definiciones al respecto:

“Se entenderd por nombre comercial cualquier signo que identifiqgue a una
actividad econdmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”?3.

“Se entenderd por nombre comercial al signo o denominacion que
identifica un negocio o actividad econdmica de una persona natural o

juridica” .24

“Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a

una persona natural o juridica en el ejercicio de su actividad econdmica”.?s

“DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA, 22va. Edicion
2001

2Articulo 190 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
24Articulo 229 Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

?SArticulo 229 Ley de Propiedad Intelectual Peruana.
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“Se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como

tal.”?¢

“Se entiende por nombre comercial el signo o denominacién que sirve para
identificar a una persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad de

las actividades idénticas o similares” .97

Nombre comercial “es el distinfivo que un empresario ufliliza para la
identificacion de su empresa y del que se sirve para firmar sus fransacciones

mercantiles”.?8

“Es el signo que identifica al empresario en tanto que éste realiza una

actividad econdmica, mercantil o industrial”. 97

“El nombre comercial es el signo distintivo que permite diferenciar en el
mercado a una empresa de las otras que desarrollan una actividad idéntica

O similar” 100

2.6.2 Diferencia entre nombre civil, razén social, rétulo del establecimiento y

nombre comercial

Con las definiciones enunciadas anteriormente es necesario establecer
diferencias entre nombre civil, razén social, rétulo del establecimiento vy

nombre comercial.

Nombre civil

9¢6Articulo 583 Cdodigo de Comercio Colombiano.
97 Articulo 76 Ley de Marcas Espanola.

?8RUIZ DE VELAZCO Y DEL VALLE, Adolfo. Manual de Derecho Mercantil. Universidad
Pontificia Comillas. Madrid, 2007, p&gina 77.

9CALAVIA MOLINERO, José Miguel. Derecho Mercantil. Universitat Oberta de
Catalunya. Barcelona, 2002, pagina 60.

100GARCIA-CHAMON CERVERA, Enrique; Soler Pascual, Luis; Fuentes Devesa, Rafael.
Tratado Prdctico de Propiedad Industrial. El Derecho Editores, S.A. Madrid, 2010,
pdgina 323.
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El nombre civil identifica a la persona natural. En palabras del autor Juan

Enrique Medina, el nombre civil es:

El que determina la identidad de los humanos y permite a su titular la
posibilidad de servirse de él en todos su actos privados o publicos, sin que
otros puedan impedirlo y, correlativamente existe la obligacién de usarlo

para senalar la identidad en actos que tengan relevancia juridica. 0!
Razdn social
La razdn social es el indicativo que designa a una sociedad de capitales;

es decir, constituye la denominacion misma de la empresa.

Rotulo del Establecimiento

El rofulo del establecimiento, como bien lo senala el autor David Rangel
Medina es “la denominacién que algunos autores y legisladores emplean
para designar al signo exterior de los locales y la negociacién, como una

variante del nombre comercial’. 102

En el comercio suele suceder que comUnmente se confunden razdén social
y nombre comercial, aunque existen sutiles diferencias, es necesario acudir

a la doctrina para comprender dichas diferencias:

La distincién del nombre propio de la empresa (corporate name) y del
nombre comercial (frade name) crea una dualidad de presencias: la
primera corresponde a meros cuadros estadisticos y formales, mientras
que el segundo es el, o los, nombres bajo el cual una persona hace
negocios o es conocida del publico y que puede ser o no idéntico del

nombre de la sociedad, en cuyo caso no existird entre ellos diferencia.

10IMEDINA PABON, Juan Enrique. Derecho Civil. Aproximaciones al Derecho. Centro
Editorial Universidad del Rosario, Bogotd, 2005, pdgina 549.

102RANGEL MEDINA, David. El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Universidad Nacional Auténoma de México - UNAM. México, 1992. pdgina 62.
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Cuando la diferencia existe, el nombre comercial o funciona como
apodo sino a manera de careta comercial que la personalidad civil

adopta para darse a conocer mejor {...).103

Asi, el nombre comercial puede ser la razdn social de la sociedad pero
en cuanto este permita diferenciar la actividad comercial de entfre ofras
en el mercado, serd esta la verdadera razén y sentido del nombre
comercial. Mds aun cuando la razén social Unicamente se la utilice en la
esfera societaria, esta denominacion se la protegerd por las normas de las
denominaciones de las personas juridicas, mientras la razén social sea
utilizada para distinguir una actividad comercial, deberd estar sometida a
las normas de los signos distintivos. Para aclarar aun mds estas diferencias
tomemos o mencionado en el segundo y tercer inciso del Art. 190 de la

Decisidon 486 de la Comunidad Andina:

(...) Una empresa o establecimiento podrd tener mdas de un nombre
comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o
establecimiento, entre otros, su denominacidon social, razén social u otra
designacién inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o

razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.104

2.6.3 Diferencia entre nombre comercial y marca

Puede suceder que dentro del comercio, un nombre comercial también
puede ser una marca y a su vez und marca puede ser usada como nombre
comercial, como por ejemplo lo acaecido en el Ecuador con el nombre
comercial “Supermaxi” que inicialmente comenzé como nombre comercial
para distinguir los establecimientos del fipo supermercado para luego
establecer la marca “Supermaxi” para distinguir un sin nUmero de productos

tanto de alimentos, productos de limpieza, etc. Con este antecedente, es

103BENTATA VICTOR. Reconstruccién del Derecho Marcario. Editorial Juridica
Venezolana. Caracas, 1994. pagina 256.

104 Articulo 190 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

83



necesario preguntarnos zmarca es lo mismo que nombre comercial? La
respuesta a esta inquietud por su puesto que es obvia, No son o Mismo pues
de lo antes anotado la marca tiene estrecha relacién con el producto o
servicio, mientras que el nombre comercial a su vez tiene relacidon con la
persona natural o juridica en el ejercicio de su actividad econdmica; sin
embargo, esto no impide que tanto marca pueda ser nombre comercial y
viceversa, el asunto estd en la funcidon que desempene; es decir si un
nombre comercial se lo va a utilizar también como marca, tendrd como
requisito indispensable que poseer suficiente distintividad para diferenciar
productos o servicios; y, en el caso contrario una marca podrd tambien ser
un nombre comercial cuando se la utilice para distinguir una actividad

econdmica de las demds existentes en el mercado.

Para clarificar ain mas el tema, nos remitiremos a la diferenciacion que

ha realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del
sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial,
éste se obtiene por su uso. Y sobre la extension, las marcas tienen un
dmbito de proteccion en el pais con relaciéon a las clases en que fueron
registradas; las designaciones tienen como dmbito de tutela el territorio
en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial
Heliasta SRL, 1989).

Ademds, las marcas protegen productos y servicios y los nomibres
comerciales sélo a la actividad mercantil, aungque un grupo de
docftrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca

de servicios (...)".

“Encontramos que el fin bdsico del nombre comercial es el de servir de

signo disfintivo del establecimiento comercial, y se rige segin la
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legislacion comunitaria por la ley inferna de cada uno de los Paises

Miembros. Sin embargo serd protegido sin necesidad de registro.”105

2.6.4 Clasificacion de los nombres comerciales

La clasificacion que a continuacion se expone de los nombres comerciales
no pretende ser la Unica ni exclusiva, sino para fines de estudio la hemos
dividido en tres categorias a saber:

e Nombres comerciales denominativos
e Nombres comerciales graficos

e Nombres comerciales mixtos

2.6.4.1 Nombres comerciales denominativos

Los nombres comerciales denominativos son aquellos que se encuentran
compuestos por letras, nUmeros, expresiones o de un conjunto de éstos,
independientemente de su valor conceptual. Pueden constituir este tipo de
signos las denominaciones arbitrarias o de fantasia, las propias razones

sociales, los seuddnimos, nombres propios, cifras, lefras, etc.

Eiemplos: el nombre comercial “ALMACENES COMANDATO"” que
identifica al negocio que vende electrodomésticos y demds aparatos
para el hogar. Asi mismo el nombre comercial “KFC" que identifica al

negocio que vende comida rdpida para su consumo inmediato.

Imagen 13 - Ejemplo de un nombre comercial denominativo

KFC

Fuente: ww.kfc.com

105Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fallo en el proceso inferno N° 6393
ML. Citado en la tesis de Ledn Altamirano Paull. La notoriedad de las marcas. Tesis
previa a la obtencién del Mdaster en Asesoria Juridica de Empresas. Universidad del
Azuay. 2006, paginas 62y 63.
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2.6.4.2 Nombres comerciales grdficos

Son aquellos compuestos de simbolos, graficos, dibujos.

Eiemplo: el nombre comercial identificado con el simbolo de la manzana
identifica a la empresa “APPLE" que fabrica aparatos electrénicos,

especialmente computacionales y desarrolla programas y aplicaciones.

Imagen 14 - Ejemplo de un nombre comercial grafico

A

Fuente: www.apple.com

2.6.4.3 Nombres comerciales mixtos

Son aquellos que se componen de los elementos de los dos tipos anteriores,

es decir de los denominativos y graficos.

Ejemplo: el nombre comercial “OPTICA LOS ANDES” que identifica al

negocio que comercializa lentes, gafas y realiza exdmenes visuales.

Imagen 15 - Ejemplo de un nombre comercial mixto

OPTICA
LOSANDES _

Fuente: www.opticalosandes.com.ec
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2.6.5Derechos que confiere el nombre comercial

Del mismo modo que sucede con la marca, existen ciertos derechos que

se conceden al titular de un nombre comercial. Estos derechos a saber son:

a) La exclusividad de uso, derecho que le permite a su titular impedir
que terceros hagan uso del nombre comercial ejerciendo las acciones

consagradas en la ley.

b) La facultad de transmitir o ceder el nombre comercial asi como la
posibilidad de que terceros puedan explotar econdmicamente el

nombre comercial a fravés de contratos de licencia o franquicia.

2.6.6Denominaciones que no pueden constituir nombres comerciales

La legislacion andina, al igual que lo sucedido con las marca, establece
de manera taxativa que signos no pueden ser registrados y por lo tanto no

son considerados como nombre comercial; asi tenemos que:

“Articulo 194.- No podrd registrarse como nombre comercial un signo que

esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) cuando consista, fotal o parcialmente, en un signo contrario a la

moral o al orden publico;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las
actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o

establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la procedencia empresarial, el origen u
otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa

produzca o comercialice; o,
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d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial

anterior’.108

Del articulo antes citado podemos mencionar que los literales a, b y ¢
tienen que ver con el signo en si, es decir aquellas cualidades que no le
permiten ser nombre comercial por no ser lo suficientemente distintivo;
mientras que el literal d se refiere a la particularidad de proteger los

derechos frente a terceros.

De lo antes anotado, es de destacar que la Ley de Propiedad Intelectual
Ecuatoriana es mds general en cuanto a indicar que no puede ser
considerado como nombre comercial; no obstante, es mds precisa, por
cuanto no sdélo indica que no podrd adoptarse como nombre comercial
uno que ya ha sido registrado sino tampoco podrd usarse como nombre

comercial otro que estd siendo ya usado en el comercio:

“Art. 231.- No podrd adoptarse como nombre comercial un signo o
denominacién que sea confundible con otro utilizado previamente por

otra persona o con una marca registrada’ .07

2.6.7 ;Necesidad del registro del nombre comercial?

El registro de un nombre comercial es optativo; no obstante, el
procedimiento de registro del mismo es similar al de una marca, por lo fanto
no corresponde volverlo a describir; sin embargo citaremos la normativa del

nombre comercial con respecto a su registro.

“Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el

titular de un nombre comercial podrd registrarlo o depositarlo ante Ia

106Decisidn 486 de la Comunidad Andina.

107Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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oficina nacional competente. El registro o depdsito tendrd cardcter
declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirird en los

términos previstos en el articulo 191,108

“Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se
adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso
del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento

que lo usa”.10?

“Art. 230.- El nombre comercial serd protegido sin obligacion de registro.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso

publico y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales podrdn registrarse en la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior.

Sin embargo, tal registro constituye una presuncién de propiedad a favor

de su titular”.110

“Art. 232.- El tramite de registro de un nombre comercial serd el
establecido para el registro demarcas, pero el plazo de duracién del

registro tendrd el cardcter de indefinido”. ™

A pesar de establecerse un registro, tal y como lo mencionamos, éste es
optativo, pues la proteccidon a un nombre comercial se concede por uso, tal

y como se pudo observar del articulo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual

108Decisidn 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
109Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
110 ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

Mbidem.
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Ecuatoriana antes citado; sin embargo, éste uso no es cualquiera, debe
éste cumplir con los siguientes requisitos a saber, conforme lo manifiesta la

Doctora Susana Vdsquez:'12

e Deber ser personal: el nombre comercial debe estar en goce de una
persona natural o juridica, pues estdn personas son las que ejercen la
actividad comercial y ellas gozan de los derechos conferidos por los

signos marcarios

e El uso debe ser publico: debe haberse exteriorizado el nombre comercial

por parte del interesado en llevar o la actividad econdmica a desarrollar.

e Debe ser continuo: su uso debe ser prolongado e ininterrumpido en el

tiempo.

e Debe ser ostensible: es decir que el uso del nombre comercial debe ser
advertido por cualquier persona que tenga conocimiento de su

existencia y de la actividad que distingue.

En adicion a este criterio y conforme lo establece la normativa, el uso
debe de ser de buena fe, es decir que la utilizacion del signo debe ser
honesta, honrada, no maliciosa o impuesta por fuerza y que no afectare a

tferceros.

Finalmente debemos indicar que la proteccion juridica del cual goza un
fitular de un nombre comercial empieza a regir con el uso del mismo, es
decir cuando se cumplen los requisitos de la ley: que su uso sea continuo,
publico y de buena fe por el lapso de seis meses. A diferencia de la marca
en la cual el registro garantiza una proteccién de diez anos, el nombre

comercial se encuentra protegido hasta que caiga en desuso dicho

112V ASQUEZ ZAMBRANO, Susana. Material proporcionado durante las clases
regulares de la Materia de Propiedad Intelectual dictada en Universidad del
Azuay del 18 de Septiembre del 2007 al 03 de Febrero de 2008, pdgina 52.
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nombre o cese la actividad comercial que motivd la utilizacidon de dicho

nombre.

2.8 La proteccion de la marca frente al nombre comercial y viceversa. Los

problemas que podrian acarrear entre ellos

Como bien se ha analizado en el frabajo el dmbito de proteccion entre
una marca y un nombre comercial difiere, debido al registro de la una y uso
del ofro; esto en la prdactica acarrea problemas que frataremos de
abordarlos con las respectivas soluciones a dichos inconvenientes,
debiendo indicar que las respuestas se encuentran contenidas en la propia

ley.

2.8.1 Signos distintivos frente a denominaciones de sociedades que se
encuentran bajo el control de las Superintendencias de Compainias y de

Bancos.

Previo a abordar el problema que surge entre los signos distintivos y las
denominaciones aprobadas por las Superintendencias de Companias y de
Bancos del Ecuador, es necesario hacer una referencia a la importancia de
la denominacién para las sociedades mercantiles. Asi, siguiendo lo
manifestado por el Doctor Carlos Ramirez Romero en su liboro Manual de
Practica Societarial3, la denominacién de una compania es materia de
proteccion por parte de la ley pues la denominacién de una sociedad tiene

las siguientes caracteristicas:

Es un elemento de identificacidon. Este aspecto sin duda es el que permite su

distincion de entre las demds de su especie; asi, los bienes y servicios que
provee una sociedad se encuentran identificados bajo el nombre o
denominacién de la empresa. El hecho de que una compania alcance
prestigio implica que simultdneamente valorice su patrimonio y para

conseguirlo es necesario del esfuerzo e inversion del personal humano

113RAMIREZ ROMERO, Carlos. Manual de Préctica Societaria. Loja 2009. Tomo |
Cuarta Edicion, pagina 160.
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componente de la sociedad (administradores, socios y empleados). Del
mismo modo, al hablar de una marca o hombre comercial prestigioso sin
duda es prestigiosa también la compania que fuese titular de los derechos
de dichos signos distintivos. Por lo tanto la denominaciéon constituye un

patrimonio inmaterial de la empresa.

Es Unica. No pueden existir dos companias con la misma denominacion por
asi disponerlo la ley de Companias: “Art. 16.- La razén social o la
denominacion de cada compania, que deberd ser claramente distinguida
de la de cualquiera ofra, constituye una propiedad suya y no puede ser

adoptada por ninguna otra compania”14,

De lo antes mencionado es indudable la importancia que reviste la
denominacion para la sociedad; sin embargo, a criterio del Dr. Antonio
Pazmino Ycaza, quien se desempena como Delegado del Ministro de
Relaciones Exteriores Comercio e Integracion ante el Consejo Directivo del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual — IEPI, los derechos de
propiedad intelectual se encuentran por encima de los derechos que
protegen el nombre de una sociedad: “en la balanza de los derechos pesa
mdas un derecho que se encuentre protegido por la LPI que un nombre de
una compania, si la proteccidén de este Ultimo se refiere Unica vy

exclusivamente al dmbito societario”.!s

Los conflictos que pudieran presentarse entre los signos distintivos,

especialmente marcas y nombres comerciales frente a las denominaciones

114 ey de Companias Ecuatoriana.

115PAZMINO YCAZA, Antonio. Introduccién al Derecho Marcario y los Signos

Distintivos. Articulo tomado de la revisa juridica online de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Catdlica Santiago de
Guayaquil. Recuperado en (05/05/2012 - 17h00)
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php2option=com_content&task=view
&id=544&Itemid=118.
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sociales queda resuelto por lo dispuesto en el Articulo 293 de la Ley de

Propiedad Intelectual:

“Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u
obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de
Companias o de Bancos, hubiere aprobado la adopcidon por parte de las
sociedades bajo su confrol de una denominacién que incluya signos
idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones
vegetales, podra solicitar al IEPI a fravés de los recursos correspondientes
la suspension del uso de la referida denominacion o razdn social para
eliminar todo riesgo de confusion o utilizacion indebida del signo

protegido.

El IEPI notificard a las partes y a la Superintendencia de Companias o de
Bancos con la resolucion correspondiente; la sociedad tendrd el plazo de
noventa dias contados a partir de la notificacion de la resolucion del IEPI,
para adoptar otra denominaciéon o razén social; plazo que podrd
prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren

causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominacién o razdn
social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la

Superintendencia procederd a disolver o a liquidar la compania”.!"é

Por lo tanto cuando se adopte una denominacién social idéntica a signos
distintivos como de obtenciones vegetales, los fitulares de estas expresiones
de propiedad intelectual podrdn acudir ante el IEPI y solicitar la suspension
de la denominacién regida por la Superintendencia de Bancos o de

Companias.

De lo antes mencionado, la ley establece que las denominaciones sociales

deben de ser idénticas, es por ello necesario entender la acepcion al

11éL ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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término idéntico: “Dicho de una cosa: Que es lo mismo que ofra con que se
compara.”"7Con la definicion antes enunciada, debemos entender para
que pueda ser aplicable el articulo en mencidén, que la denominacién social

y los signos distintivos deben de ser exactamente iguales.

2.8.1.1 Caso 1

Si tenemos una marca registrada como “SPORT T" para distinguir productos
en la rama de ropa deportiva, especificamente prendas de vestir deportivas
y por otro lado, terceras personas constituyen una empresa denominada
“SPORT T Cia. Ltda.” que tfiene como objeto social la fabricaciéon y

produccion de ropa deportiva.

En este caso es evidente que existe identidad total entre la marca “SPORT
T" vy la denominacion social “SPORT T Cia. Ltda.” pues incluso habria
conflicto entre los productos que protege la marca y el objeto social de la
empresa; por lo tanto, a mi criterio, es totalmente aplicable a favor del
titular de la marca registrada lo dispuesto en el articulo 293 de la Ley de

Propiedad Intelectual.

2.8.1.2Caso 2

Si tenemos la marca registrada “FC COLA" que protege bebidas gaseosas
(Clase internacional No. 32 de la Clasificacion Internacional de Niza) vy
posteriormente terceras personas constituyen la compania “FC COLAX S.A.”

cuyo objeto social es la elaboracién o fabricacion de pegamentos.

Del ejemplo antes mencionado, la marca y la denominacion social son
similares pero no idénticas e incluso los productos que protege la marca son

totalmente diferentes a los productos que fabricaria la empresa

117DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA, 22va. Edicion
2001.
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(pegamentos); por lo tanto, al no ser idénticos, pueden coexistir en el
mercado la marca “FC COLA" y la empresa “FC COLAX S.A." puesto que el
mencionado ejemplo encaja de lo indicado en el articulo 293 de la Ley de

Propiedad Intelectual.

2.8.1.3Caso 3

Si tenemos la marca registrada “DEL SOL ECUADOR" que protege
productos ldcteos (Clase infernacional No. 28 de la Clasificacion
Internacional de Niza) y ha existido la compania “DEL SOL ECUADOR CIA.
LTDA."” cuyo objeto social es la prestacion de servicios para la organizacion
de vigjes (relacionada con la clase internacional No. 39 para servicios de
organizacion de vigjes), considero que pueden coexistir tanto la marca
como la denominacidén social de la empresa puesto que no aplica para
productos o servicios que sean similares, pues mientras la marca protege
bienes la razén social de la empresa tiene relacion con la provision de

Servicios.

Podemos también mencionar que algunos doctrinarios consideran que no
podria haber signos idénticos entre marcas o nombres comerciales frente a
denominaciones sociales puesto que las denominaciones sociales siempre
vienen acompanadas de la identificacion de la empresa de la cual se
trata, por ejemplo si nos referimos a compania limitada el nombre se
encuentra siempre acompanado de la expresion “Cia. Ltda.” o si es
compania anénima se acompanard de la expresion “S.A.”; por lo tanto, la
marca o nombre comercial frente a una denominacién social deja de ser
idéntica y por lo tanto no seria aplicable lo descrito en el articulo 293 de la
Ley de Propiedad Intelectual. Seria Unicamente aplicable cuando también
en la marca misma se indique las expresiones “Cia. Ltda.” o “S.A.” Lo
expresado es discutible pero no deja de ser una salida e intentar una via

legal desde este punto de vista.
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2.8.2Signos distintivos idénticos para identificar servicios o productos de una
misma clase internacional - Marcas frente a Marcas y Nombres Comerciales

frente a Nombres Comerciales.

Debemos empezar mencionado que no pueden coexistir dos signos
idénticos para proteger productos o servicios en la misma clase
infernacional aun a pesar de que exista un acuerdo entre los beneficiarios,
pues asi lo establece la legislacion nacional, en la parte pertinente al
procedimiento de registro de marcas, que también es aplicable al del

nombre comercial;

“Art. 210.- La Direccién Nacional de Propiedad Industrial notificard al
peticionario para que, dentro de los treinta dias hdbiles siguientes a la

noftificacion, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere éste articulo, la Direccidon Nacional de
Propiedad Industrial resolverd sobre las oposiciones y la concesion o
denegacion del registro de la marca que constard en resolucion

debidamente motivada.

En cualquier momento antes de que se dicte la resolucidn, las partes
podrdan llegar a un acuerdo transaccional que serd obligatorio para la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes
consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los
mismos productos o servicios, la Direcciéon Nacional de Propiedad
Industrial podrd objetarlo si considera que afecta el interés general de los

consumidores”.!'8

2.8.2.1 Caso 1

Se posee la marca registrada “TENIS” que protege productos

relacionados con calzado deportivo. Una tercera persona decide registrar

118 ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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la marca “TENNIS”, coincidentemente para proteger los productos
relacionados con calzado pero desconociendo que ya existe una marca
registrada como “TENIS” y no ha tenido la precauciéon de solicitar ante el
IEPI una busqueda de signos distintivos. A la luz de la normativa no procede
el registro de un signo idéntico o similar que pueda producir confusion en el
sector consumidor, asi el fitular de la marca registrada “TENNIS” puede
oponerse al registro de la ofra marca y es mdas el I[EPI de existir o no

oposicion debe negar de pleno la concesion de la segunda marca TENIS.

“Art. 196.- Tampoco podrdn registrarse como marca los signos que violen

derechos de terceros, tales como aquellos que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar
confusion en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos
productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su
uso pueda causar confusidon o asociacion con tal marca; o pueda causar
dano a su ftitular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; (...)"1"?

2.8.2.2 Caso 2

Se posee el nombre comercial “Restaurante el Buen Sabor”, que se
refiere actividades de venta de comidas y bebidas para su consumo
inmediato el mismo que ha cumplido con los requisitos senalados en la ley
para ser considerado como nombre comercial; actividad comercial que
se ha establecido en la ciudad de Cuenca. Resulfa que también ha
existido un restaurante que viene atendiendo por el lapso de cinco meses
bajo la misma denominacién comercial también en la Ciudad de Cuenca

y ninguno de estos signos han sido registrados.

Atendiendo a lo dispuesto en nuestra legislacién para ser considerado un

nombre comercial no se requiere de registro pues es optativo y debe la

1%L ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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persona natural o juridica hacer uso del nombre comercial de manera
publica, de buena fe e ininterrumpida por el lapso minimo de seis meses. En
el ejemplo del segundo signo es evidente que no cumple con el tiempo
minimo establecido en la ley por lo tanto no podria considerarse como
nombre comercial y por lo tanto el poseedor del primer signo comercial
puede ejercer las acciones establecidas en la ley para impedir que usen un

signo idéntico o similar al suyo

No obstante a lo antes aludido en el ejemplo anterior sobre todo si se
presentan los conflictos denfro de un mismo dmbito territorial mas restringido
(misma ciudad, parroquia, cantén) es mds facil de que una persona se
percate de que estdn haciendo uso de un mismo nombre comercial
idéntico o similar al suyo para que pueda ejercer las acciones legales
respectivas; sin embargo, en muchos de los casos por desconocimiento o
por desinterés no se realiza ningun tipo de accién legal y se produce una

verdadera coexistencia de los dos signos distintivos.

2.8.2.3Caso 3

Es mds, puede suceder y de hecho sucede que en la prdctica se presente
un caso similar al inmediato anterior pero en diferentes circunscripciones
territoriales; por ejemplo, al utilizar el mismo nombre comercial “Restaurante
el Buen Sabor”, si esté es usado en el Cantdn Penipe, Provincia de
Chimborazo y resulta que existe el mismo nombre comercial que estd siendo

usado en el Cantdn Saraguro, Provincia de Loja.

Los usuarios de dichos nombres comerciales desconocen que existe ofra
denominacién en otra parte del pais y a pesar de que ellos se hayan
acercado al IEPI para solicitar una busqueda de signos distintivos arrojando
como resultado de dicha busqueda que no existe ofro signo similar o
idéntico al solicitado continlan usando el signo distintivo aludido y se
presentan también casos de coexistencia de signos distintivos. Debo
mencionar que en este caso probablemente no se infunda confusidén entre

el nombre comercial de Chimborazo y el de Loja puesto que los habituales
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clientes que comen en el un local que lleva ese nombre comercial no van a

identificar el nombre comercial usado en la ofra provincia.

2.8.24Caso 4

Supongamos que existen dos marcas idénticas que protegen los mismos
productos en la clasificacién internacional de Niza; sin embargo, fueron
registradas la una en el Ecuador y la ofra marca en el PerU por distintas

personas. 3Qué sucede en estos casos?

Para aclarar esta duda, debo remitirme a lo dispuesto en la Decision 486

de la Comunidad Andina de Naciones:

“Articulo 159.- Cuando en la Subregidn existan registros sobre una marca
idéntica o similar a nombre de fitulares diferentes, para distinguir los
mismos productos o servicios, se prohibe la comercializacion de las
mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del
respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas

suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacion.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberdn adoptar las
previsiones necesarias para evitar la confusiéon del publico respecto del
origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo
relativo a la identificacion del origen de los productos o servicios en
cuestion con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para
la debida informacién al publico consumidor. Esos acuerdos deberdn
inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas

sobre prdcticas comerciales y promocién de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibird la importacion de un producto o
servicio que se encuentre en la situacion descrita en el primer pdrrafo de
este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del
pais importador, segun lo dispuesto en el primer parrafo del arficulo 166,

salvo que el fitular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional
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competente, que la no utilizaciéon de la marca obedece a causas

justificadas™.120

Del articulo antes transcrito vemos que es posible la coexistencia de las
marcas idénticas en paises miembros de la Comunidad Andina de
Naciones; siempre y cuando exista acuerdo entre los titulares de las marcas

para comerciar los productos o servicios protegidos por dichas marcas.

Para evitar los conflictos que pueden producirse entre marcas de
distintos paises miembros de la Comunidad Andina, es preciso mencionar
el tema de la prioridad de reivindicacién, que consiste en una especie de
reserva de derechos en favor del titular de una marca que desea registrar
su marca en el extranjero. Para entender esta figura citamos la legislacion
pertinente lo que sin duda facilita el registro de la marca pues es
inconveniente a mds de oneroso el registro en todos los paises, es por ello
qgue debemos considerar e identificar en qué mercados se desea

introducir los productos o servicios:

“Art. 200.- La primera solicitud de registro de marca vdlidamente
presentada en un pais miembro de la Organizaciéon Mundial del
Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial, de ofro tratado o convenio que
sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los
mismos efectos que el previsto en el Convenio de Paris o en otro pais que
conceda un trato reciproco a las solicitudes provenientes de los paises
miembros de la Comunidad Andina, conferird al solicitante o a su
causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses,
contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro
sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrd referirse a
productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la

primera solicitud.

120Decisién 486 de la Comunidad Andina.
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Ilgual derecho de prioridad existird por la utilizaciéon de una marca en una
exposicion reconocida oficialmente, realizada en el pais. El plazo de seis
meses se contard desde la fecha en que los productos o servicios con la
marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, 1o cual se
acreditard con una certificacion expedida por la autoridad competente

de la exposicion™. 121

“Articulo 9.- La primera solicitud de patente de invencidon o de modelo de
utiidad, o de registro de diseno industrial o de marca, vdlidamente
presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad nacional, regional
o infernacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algin
tratado que establezca un derecho de prioridad andlogo al que
establece la presente Decision, conferird al solicitante o a su
causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro
una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los
efectos del derecho de prioridad serdn los previstos en el Convenio de

Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrd basarse en una solicitud anterior presentada
ante la oficina nacional competente del mismo Pais Miembro, siempre que
en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En
tal caso, la presentacion de la solicitud posterior invocando el derecho de
prioridad implicard el abandono de la solicitud anterior con respecto a la

materia que fuese comun a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad ftoda solicitud
vdlidamente admitida a trdmite conforme a lo previsto en los Articulos 33,

119 y 140 de la presente Decisidon, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca

deberd presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables

121 ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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contados desde la fecha de presentaciéon de la solicitud cuya prioridad se

invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad;

YI
b) seis meses para los registros de disenos industriales y de marcas”.122

“Articulo 4.- (A. a |. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos
industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad G.

Patentes: division de la solicitud)

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de
marca de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unién o su
causahabiente, gozard, para efectuar el depdsito en los otros paises, de
un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mds adelante en el

presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que
tenga valor de depdsito nacional regular, en virtud de la legislacion
nacional de cada pais de la Unidn o de tratados bilaterales o

multilaterales concluidos entre paises de la Union.

3) Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada
en el pais de que se frate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta

solicitud.

B. En consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de
los demds paises de la Unidn, antes de la expiracion de estos plazos, no
podrd ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular,
por otro depdsito, por la publicacidon de la invencidén o su explotacion,

por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el

122Decisidn 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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empleo de la marca, y estos hechos no podrdn dar lugar a ningin
derecho de terceros ni a ninguna posesidon personal. Los derechos
adquiridos por terceros antes del dia de la primera solicitud que sirve de
base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la

legislacion interior de cada pais de la Union. (...)"2

2.8.3Signos distintivos idénticos para identificar servicios o productos de
diferente clase internacional - Marcas frente a Marcas y Nombres

Comerciales frente a Nombres Comerciales.

Dentro de esta posibilidad, considero que no habria mayor problema en
registrar marcas idénticas o similares pero para proteger clases
infernacionales diferentes, puesto que esto no llegaria siempre que no se

generase confusidon entre el pUblico consumidor.

2.8.3.1 Caso 1

Se tiene la marca registrada “EL CARPINTERO” para proteger productos
comprendidos en la clase internacional 20 para muebles de madera vy se
presenta a registro por una tercera persona la marca “EL CARPINTERO”
pero para proteger los productos relacionados con la clase internacional 21,

es decir para utensilios de cocina hechos a mano.

De este ejemplo podemos deducir que seria factible el registro de la
marca EL CARPINTERO para proteger bienes relacionados con utensilios de
cocina puesto que no generaria confusion con la marca EL CARPINTERO
para proteger muebles; existe una gran diferencia entre muebles u utensilios

de cocina.

Dentro de este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha
pronunciado indicando que es procedente la coexistencia de marcas

iguales o similares siempre que protejan productos o servicios diferentes

123Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
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entre si con respecto a su clase internacional y que las marcas no induzcan
a confusion en el consumidor: “El principio de especialidad de la marca
evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar
todos los productos. Por efecto de esta regla”, se pueden proteger marcas

idénticas o similares para productos diferentes (...)".124

2.8.3.2 Caso 2

Al igual que en el caso anterior pero esta vez tratdndose de nombres
comerciales que protegen actividades totalmente distintas procede la
coexistencia de los dos nombres comerciales puesto que dichos nombres
comerciales protegen actividades distintas y que no conllevan a confusion
al publico. Asi por ejemplo el nombre comercial “ROSITA” que protege la
actividad de ventas de flores y “ROSITA” la abaceria en la que se

comercializan todo tipo de productos de primera necesidad.

2.8.4ANombrecomercial frente a una Marca

En pdginas anteriores habiamos mencionado que la proteccidn juridica
para un nombre comercial comienza a partir de su uso publico, de buena
fe y continuo durante el lapso de seis meses y para la marca a partir de su

registro.

2.8.4.1 Caso 1

Ante el supuesto de que tengamos a un nombre comercial que cumpla
con las caracteristicas antes mencionadas frente a una marca idéntica al
nombre comercial y que se encuentre comprendida dentro de la misma
categoria internacional en trdmite de registro, debemos indicar que
perdurard el nombre comercial; es decir, que podrd impedir el fitular de un
nombre comercial el registro de la marca, pues el uso del nombre comercial

ha sido anterior al registro de la marca.

124Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 68-1P-2002
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“Articulo 192.-El titular de un nombre comercial podrd impedir a cualquier
tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando
ello pudiere causar confusidon o un riesgo de asociacion con la empresa
del ftitular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle
un dano econdmico o comercial injusto, o implicara un
aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del

fitular”.125

“Art. 196.- Tampoco podrdn registrarse como marca los signos que violen

derechos de terceros, tales como aquellos que: |...)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de

forma tal que puedan causar confusidon en el publico consumidor”.12¢

2.8.4.2 Caso 2

En el hecho de que el registro de una marca hubiese caducado y no
se haya solicitado por parte del titular de la misma la renovacion
respectiva dentro del tiempo que tenia para hacerlo y existe un

nombre comercial igual o similar al signo marcario respectivo.

En este caso debemos nuevamente indicar lo ya manifestado, la
proteccién de la marca no dura para siempre y por lo tanto si el titular
de una marca no renovo el registro de la misma dentro del tiempo
que tenia para hacerlo incluido el tiempo de gracia, es evidente que
pierde los derechos sobre esa marca, consecuentemente perdura el

nombre comercial.

2.84.3Caso 3

125Decisidn 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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En el hecho de que el titular del registro de una marca renuncie a la
misma y exista un nombre comercial igual o similar al signo marcario

en cuestion.

La legislacion en materia de propiedad intelectual faculta al titular
de una marca renunciar a los derechos conferidos por el registro, asi
entendemos que de existir tal renuncia la marca en cuestion
quedaria en el dominio publico y al existir un nombre comercial en
uso, pues perdura éste ya que no tendria mas conflicto con ofro signo

distintivo.

“Art. 226.- El titular de un registro de marca podrd renunciar, total o
parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se
cancelard el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro
se limitard a los productos o servicios sobre los cuales no verse la
renuncia.

No se admitird la renuncia si sobre la marca existen derechos
inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento

expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia solo surtird efectos frente a terceros cuando se haya

anotado tal acto al margen del registro original™.'?

2.8.5Marca frente a un nombre comercial

2.8.5.1 Caso 1

Caso similar al numeral 2.8.4.1, pero ésta vez desde la 6ptica de la marca.
Ante el supuesto de contar con una marca registrada y al existir un nombre

comercial que no goza de proteccién, es evidente que la marca persiste

127 ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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sobre el nombre comercial y el titular de esta podrd ejercer los derechos
consagrados en la ley para evitar que se haga uso de dicho signo que

produzca confusidn con su marca.

“Articulo 194.- No podrd registrarse como nombre comercial un signo que

esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (...)

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusidon en los medios
comerciales o en el publico sobre la procedencia empresarial, el
origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la

empresa produzca o comercialice; (...)".128

“Art. 231.- No podrd adoptarse como nombre comercial un signo o
denominacién que sea confundible con otro utilizado previamente por

otfra persona o con una marca registrada. (Ley de Propiedad Intelectual).
2.8.5.2Caso 2

Si existe una marca registrada como “EXTREME” que protege
productos de la clase internacional 25 para vestidos y existe un
nombre comercial protegido (entendido éste como aquel que ha
cumplido con los requisitos senalados en la ley: uso puUblico, de buena
fe y de manera ininterrumpida por el lapso de seis meses) que estd
relacionado con la venta de articulos deportivos (clase internacional
28) también con el nombre “EXTREME” cabe que coexistan pues
protegen productos relacionados con clases internacionales
diferentes y no producen confusién entre si; debiendo ademds indicar
que el titular del nombre comercial desconoce de |la existencia de la
marca “EXTREME” mucho menos del registro de la marca en cuestion.

Sin embargo si actualmente al titular del nombre comercial se le

128Decisidn 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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ocurre fabricar y comerciar con ropa que lleva como marca la

denominacién de su nombre comercial 3Qué ocurre?

Pues bien el titular de la marca registrada “EXTREME” tiene todo el
derecho de ejercer las acciones legales en contra del fitular del
nombre comercial; sin embargo, a mi criterio no puede impedir que
siga haciendo uso del nombre comercial pues éste ha coexistido de
manera pacifica diferenciando la venta de articulos diferentes a los
productos protegidos por la marca registrada, lo que si podrd hacer
es impedir que se comercialice ropa deportiva bajo la marca
“EXTREME".

2.9Conclusiones

Una vez analizados los dos signos distintivos mds importantes, a mi criterio,
es evidente que la ley otorga una proteccién superior al nombre comercial,
pues como lo revisamos anteriormente el procedimiento de registro de un
nombre comercial es optativo, no obligatorio y la proteccién o derechos a
favor de su fitular nacerdan desde su uso; por otro lado, la marca no es sujeta
de proteccion sino hasta que se la registra. Esto en la prdctica trae
inconvenientes sobre todo si no se registran los nombres comerciales, pues
podrian coexistir al mismo fiempo una marca registrada y un nombre
comercial no registrado referente a la misma categoria internacional de
productos o servicios, teniéndose que demostrar que el uso que se ha
hecho por parte del interesado de un nombre comercial se ajusta a los

requisitos establecidos por la ley para gozar de proteccion.

Es por esta consideracién que un sector doctrinario plantea que todo signo
distintivo debe ser registrado y gozard Unicamente de proteccidon con su
registro, en particular comparto esta tesis, lo que implica que deberian
establecerse mds espacios de discusion para abordar el problema, ya sea
en las aulas de clases, si nos encontframos en calidad de docentes y
alumnos; en los espacios profesionales de discusidon y en todas aquellas

actividades que desarrollan los organismos vinculados con el tema de la
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Propiedad Intelectual, pues el desarrollo de la propiedad intelectual jamds
deberd permanecer estdtico, de este modo, el comercio no lo es vy
podemos afirmar con toda seguridad que uno de los factores que
fundamentaron la proteccion de la propiedad intelectual fue el desarrollo

del comercio a escala global.

Finalizo este capitulo denotando una vez mds la importancia de los signos

distintivos:

Para que la economia de mercado pueda funcionar satisfactoriamente,
sobre la base del principio de la libre competencia entre los agentes
econdémicos, es indispensable que existan signos distintivos que permitan
identificar a las empresas, a los establecimientos y a los productos. La

preferencia de los consumidores es inducida por los signos distintivos.12?

122MORALES HERNANDEZ, Alfredo. Compendio de Derecho Mercantil |.

Universidad Catdlica Andrés Bello. Caracas, 2004, pagina 92.
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(...) para conquistar la clientela debe el empresario no solo preocuparse del
precio y calidad, sino también de vincular lo que produce con su empresa,
a fin de que el consumidor entre muchos productos y servicios semejantes,
pueda identificar el de su preferencia. Esto lo consigue usando signos que
distinguen su empresa, el establecimiento y los productos o servicios de las

empresa competidoras.130

130 MACIAS HURTADO, Miguel. Instituciones de Derecho Mercantil Ecuatoriano.
Banco Central del Ecuador, Quito, 1988.
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CAPITULO lIl. CASO PRACTICO

El presente trabajo de graduacion no podia estar completo sin antes incluir
un andlisis juridico de un caso prdctico que conlleve la aplicaciéon de lo
revisado en gran parte de los dos capitulos anteriores, es por ello que se
analizard un caso de conflicto entre una marca registrada y un nombre

comercial.

3.1 Resolucion Recurso de Apelacion

TRAMITE No. 03-430 RA

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en
Quito, a trece de Agosto del aino dos mil tres, a las diez y dieciséis horas, en
el recurso de apelacion o jerdarquico interpuesto por FARMACIAS DEL NORTE
INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ para que se revoque la resolucion
No. 980410 emitida por el senor Director Nacional de Propiedad Industrial el
7 de Agosto de 2002 (foja 51), acto administrativo donde desechd el recurso
de reposicion intentado por la apelante y ratificé a su anterior Resolucion
No. 979869 en la cual rechazé la oposiciéon planteada contra el registro
como nombre comercial del signo DISENO DE CRUZ consistente en el dibujo

de una cruz griega de color azul y la concedié a favor de ECUASANITAS S.A.;

VISTOS:

La oposicion planteada alega que el nombre comercial cuyo registro se
solicita, carece de distintividad por ser confundible con el nombre
comercial y con las marcas de servicios que vienen Uutfilizando en el
comercio FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ,
con buena fe, de manera publica y continua, como lo atestiguan los
framites Nos. 108368, 108369, 108370y 108371 (fojas 7 y 8).

111



En la Resolucion 979869 de 3 de Abril de 2002, el senor Director Nacional de
Propiedad Industrial, hecho el cotejo marcario denfro de las reglas
establecidas por la doctrina, llegd a la conclusion de que “entre los signos
en controversia existen suficientes elementos que las individualizan, por lo
que éstos no inducirdn a confusion al publico consumidor” y ademds,
aparece del proceso el extempordneo planteamiento de la oposicion;
deduce también que ECUASANITAS S.A. tiene derecho a solicitar el nuevo
registro porque el diseno ya integra las marcas prexistentes, de Ias cuales
ella es duena, conforme lo acreditan los Titulos 3443-84, 199-84, 2172-94, 163-
99, 485-99 y 480-99 “para proteger servicios de las clases internacionales 35
(y) 42, y como nombre comercial”. Ante estas circunstancias, el funcionario
optd por “rechazar la oposicion presentada y conceder el registro de la
denominacion solicitada por no contravenir las disposiciones legales
contenidas en los Arts. 135 lit. a) y, 136 lit. a) de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina), y, Arts. 195 lit.a) y 196 lit a) de la Ley de
Propiedad Intelectual” (FOJA 41). Mds tarde, pedida la reposicion por la
misma observante, en la Resolucion no. 980410, el 7 de Agosto de 2002, al
ratificar el acto anterior, el senor Director Nacional de Propiedad Industrial,
acotd que ‘“revisados los archivos [...] se ha podido verificar que
ECUASANITAS S.A.es titular en el Ecuador de las marcas ECUASANITAS
LOGOTIPO Y DISENO (Reg. No. 3443-84); ECUASANITAS Y DISENO (reg. No.
271-94); y del nombre comercial SANITAS Y LOGOTIPO (Reg. No. 163-99),
donde consta como parte integrante del signo el diseno de una cruz de
color azul que es justamente un nombre comercial que se solicita registrar.
De ello se desprende que la intencién del solicitante no es otra que la de
ampliar la proteccién del elemento grdéfico del signo de su propiedad como

marca de servicio” (foja 51).

Al discrepar de esta Ultima Resolucion, FARMACIAS DEL NORTE
INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ apeld para ante este Comité (foja
42). El recurso fue concedido por el senor Director Nacional de Propiedad
Industrial, por habérselo interpuesto oportunamente (Art. 90 del reglamento

de la Ley de Propiedad Intelectual y Art. 105 del Estatuto Juridico
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Administrativo de la Funcién Ejecutiva); y el Comité avocd conocimiento de
la causa el 6 de Febrero de 2003 (fojas 54 y 55).

Los titulos mencionados en la Resolucidon impugnada, se encuentran

agregados al cuaderno de este proceso, desde la foja 61 ala 65.

Con estos antecedentes, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Comité es competente para conocer el recurso interpuesto,
a tenor de lo preceptuado en el literal b) de Art. 364 de la Ley de Propiedad

Intelectual.

SEGUNDO.- Por no haberse omitido solemnidades sustanciales ni observarse
vicios que puedan afectar de nulidad al tfrédmite del presente recurso, se lo

declara vdlido.

TERCERO.- Ante todo, es menester precisar los conceptos legales. Se llama
marca cualquier signo o combinacidn de signos, susceptibles de
representacién grdfica, aptos para distinguir, en el trafico econdmico, los
bienes o una empresa de los de otra (Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 15;
Decision 486, Art. 134 literal a; Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, literal
a). E luso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de ella en la
Oficina Nacional Competente que, en nuestro pais, es el INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI. (Decision 486, Ley de
Propiedad Intelectual, Art. 216).- Por nombre comercial, se entiende todo
signo grdfico que, asimismo en el trafico mercantil, sirve para distinguir una
empresa (sobre todo, de establecimiento) de las demds empresas que
realizan actividades idénticas o similares (Ley citada, At. 229). A diferencia
de la marca, “el nombre comercial serd protegido sin obligacion de
registro” que deviene facultativo o voluntario. El derecho, se lo adquiere por
el uso publico, continuo y de buena fe en el comercio, por lo menos por el

lapso de seis meses (Ibidem, Arts. 230y 232).
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La proteccién del nombre comercial a diferencia de las marcas, no deriva
de un registro, basta su uso publico anterior a cualquier solicitud de registro

marcario.

En este proceso, FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A.
FARNORIZ el 18 de Octubre de 2000 pidié el registro del DISENO DE CRUZ
AZUL Y LOGOTIPO (expediente No. 108370) como nombre comercial
(Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 431). Este hecho hace presumir
que, para entonces, el mencionado nombre comercial se usaba en el
comercio, para distinguir sus establecimientos (boticas o farmacias), por lo
menos seis meses antes de la fecha de dicha solicitud. Por su lado,
ECUASANITAS, S.A. presentd a registro como nombre comercial otro signo,
también denominado DISENO DE CRUZ con fecha 1 de febrero del afio 2001
(fojas 1-5). Asi pues, existe prioridad favorable a la opositora FARMACIAS DEL
NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ.

Entre las exclusiones para registrar un nombre comercial, ha establecido
nuestro ordenamiento, la idenfidad o semejanza con otro nombre
comercial (asi ha de entenderse el literal b) del Art. 136 de la Decision 486,
aplicable a los asuntos de nombres comerciales, por expreso mandato del
Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el caso de nuestro examen,
los dos nombres comerciales enfrentados —-DISENO DE CRUZ Y DISENO DE
CRUZ (LOGOTIPO) - ha alegado ECUASANITAS S.A. que dicha cruz se
encuentra en las marcas prexistentes de su propiedad vy, basdndose en este
hecho, el senor Director Nacional de Propiedad Industrial, concedid el
registro del nombre comercial bajo el argumento de que el nuevo signo

amplia la proteccién de las mencionadas marcas.

Es admisible, en general, el registro como nombre comercial de cualquier
signo o combinacién de signos capaces de distinguir en el comercio los
establecimientos de un empresario de los establecimientos de ofro
empresario; esa cualidad se conoce con el nombre de distintividad y se la

exige en nuestro ordenamiento juridico como requisito necesario para que
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proceda la inscripcion (acuerdo sobre los ADPIC, Art. 15; Decision 486, Art.
134; Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194 primer inciso). La falta de
distintividad, precisamente, fundamenta las exclusiones constantes en los
Arts. 135 y 236 de la vigente Decision 486 de la Comunidad Andina
(reiteradas, por lo demds, en nuestra legislacion nacional, en los Arts. 195 y
196 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el caso examinado en este
proceso, se cuestiona la distitividad del diseno de la llamada "Cruz de
Malta", que, en su superficie interior estd coloreado de azul. Y es que,
comparando las marcas preexistentes de propiedad de ECUASANITAS S. A,
se encuentra que en ellas, la cruz integra como uno mds de los elementos
en un complejo de signos, complejo que es el que dota de
inconfundibilidad a sus marcas; pero si se aqisla, como se hace en el
comercial solicitado a registro, la figura de la cruz de los demds elementos
dejdndola como Unica grdfica, deviene compatible (por semejanza) con el
nombre comercial cuya inscripcidon pidid antes FARMACIAS DEL
NORTEINTERNACIONAL CRUZ AZUL S. A. FARNORIZ. Huelga el cotejo y de
hacerlo, confima la identidad de los dos signos enfrentados: basta
compardndolas examindndolas sucesivamente, no de manera simultdneaq,
en su integridad; de registrarse el nombre comercial materia de este
proceso administrativo, el publico consumidor afrontard el riesgo de
llomarse a engano y creer que los establecimiento de la una sociedad
pertenecen a la ofra, y viceversa, toda vez que la figura de cruz y el color
azul de que estd pintado su interior impactard visualmente en el publico
gue acceda a los locales, cuanto mds que ambas interesadas prestan en
ellos los mismos servicios, lo cual hard inevitable la confusidn y causard
dilucién de la fuerza distintiva de los nombres comerciales. El signo solicitado
por ECUASANITAS S. A., pues, se encuentra inmerso en las prohibiciones para
el registro de establecidas en la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina (Arts. 135 literal b y 136l literal b); y, en la Ley de
Propiedad intelectual (Arts. 195 literal b y 196 literal b); y, por tanto, no

procede su registro.

Por lo expuesto,
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Por las motivaciones expuestas,

RESUELVE:

Aceptar el recurso de apelacidn interpuesto  por FARMACIAS
INTERNACIONAL CRUZ AZUL S. A. FARNORIZ; por tanto revoca la Resolucion
980410 de 7 de Agosto de 2002, emitida por el senor Director Nacional de
Propiedad Industrial y deniega el registro del nombre comercial
denominado DISENO DE CRUZ (Solicitud No. 111020), a favor de
ECUASANITAS S.A. En cuanto la presente resolucion cause estado,
devuélvase el expediente para su archivo. De esta resolucidn puede pedirse
la reposicion, ante el mismo Comité, en el término de quince dias, o
impugndrsela para ante el Tribunal Distrital de la Jurisdiccion Contenciosa-
Administrativa. Sin costas ni honorarios que regular. Notifiquese.- Firman: Dr.
Luis Alberto Vera C., Vocal Presidente. Dr. César Davila Torres, Vocal

Ponente. Dr. Jorge Jaramillo Vega, Vocal.'s!

3.2 Consideraciones Preliminares del Caso

Antes de realizar el andilisis juridico del caso, es necesario dar detalles breves
de las empresas que motivan la controversia, asi tenemos que, conforme la
informacion constante de la base de datos de la superintendencia de

companias y cuyo acceso es publico encontramos lo siguiente:

a) FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ

Se trata de una empresa andnima con domicilio principal en la ciudad de
Guayaquil. Su objeto social es Industrializaciéon o fabricaciéon, importacion,
exportacién, compra, venta, distribucién, consignacién, etc. de productos

agroquimicos, farmacéuticos. efc.

1I3IDAVILA TORRES, César. Marcas y Patentes: Resoluciones Administrativas (Agosto
2003 a Diciembre 2004).Corporacién de Estudios y Publicaciones. Quito, 2006,
pdginas 173-176.
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Esta empresa fue constituida en el ano 2000 y ha sido disuelta en ano 2005 y

cancelada su inscripcidon en el Registro Mercantil de Guayaquil en el 2006.

b) ECUASANITAS S.A.

Es una empresa anénima con domicilio principal en la ciudad de Quito. Su
objeto social es dar asistencia médica, quirlrgica de hospitalizacion asi
como cualesquiera otra actividad relacionadas con su objeto social
pudiendo asociarse con otras companias nuevas o existentes y, toda clase
de actos comerciales e industriales y, toda clase de actos comerciales e

industriales permitidos por la ley, relacionadas con su objeto.

Esta empresa fue constituida en el ano 1978 y se encuentra vigente a la

fecha. Actualmente esta empresa brinda servicios de asistencia médica.

De esta revision preliminar podemos concluir que estas dos empresas

estaban involucradas en el dmbito médico y farmacéutico.

3.3 Andilisis Juridico de la Resolucion

3.3.1 Detalle de los hechos que motivan el recurso de apelacion

¢ FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. presentd a
registro el 18 de Octubre de 2000 el nombre comercial del signo DISENO
DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO, expediente signado con el nUmero 108370.

¢ ECUASANITAS, S.A. presentd a registro como marca y nombre comercial
el signo DISENO DE CRUZ con fecha 1 de febrero del afio 2001.

¢ FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. presenta
tardiamente la oposicion al registro del nombre comercial DISENO DE
CRUZ propuesto por ECUASANITAS S.A.

o El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolucion nimero
979869 de fecha 3 de Abril de 2002, desecha la oposicidn planteada por
FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. y concede el
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registro del nombre comercial a favor de ECUASANITAS S.A. En la
motivacion de dicha resolucion el Director Nacional de Propiedad
Industrial manifiesta que el registro planteado no atenta contra las
disposiciones contenidas en los articulos 135 literal a y 136 literal b de la
Decisidon 486 de la Comunidad Andina y Articulos 195 literal a y 196 literal
a de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir que no estd enmarcado el
registro dentro de las prohibiciones absolutas y relativas para registro de

signos distintivos.

¢ FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. deduce recurso
de reposicidon de la resolucion 979869 de fecha 3 de Abril de 2002

emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

e EI Director Nacional de Propiedad Industrial emite la Resolucidén no.
980410de fecha 7 de Agosto de 2002, ratificando la resolucion niUmero
979869 de fecha 3 de Abril de 2002 y negando el recurso propuesto de
reposicion. En dicha resolucion la motivacion se fundamenta en que
ECUASANITAS S.A. es fitular en el Ecuador de las marcas ECUASANITAS
LOGOTIPO Y DISENO (Reg. No. 3443-84); ECUASANITAS Y DISENO (reg. No.
271-94); y del nombre comercial SANITAS Y LOGOTIPO (Reg. No. 163-99),
donde consta como parte integrante del signo el disesno de una cruz de
color azul que es justamente un nombre comercial que se solicita
registrar. Asi que la intencion del solicitante no es otra que la de ampliar
la proteccion del elemento grdfico del signo de su propiedad como

marca de servicio.

e FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. propone recurso
de revisidn para que se revoque la resolucion No. 980410 emitida por el

senor Director Nacional de Propiedad Industrial el 7 de Agosto de 2002

3.3.2 Competencia y procedencia de la Accion

De conformidad con el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual

Ecuatoriana, el Comité de Propiedad Intelectual Industrial tiene
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competencia para el conocimiento del recurso de revision y el de
apelacién, precisamente éste Ultimo es el que nos interesa para el andlisis

respectivo.

“Art. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la
continuaciéon del trdmite dictados por los Directores Nacionales, serdn

susceptibles de los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion, anfe el mismo funcionario que lo dicto;
- Recurso de apelacion, ante el Comité de Propiedad Intelectual; vy,

- Recurso de revisidon, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

La interposicidn de estos recursos no es indispensable para agotar la via
administrativa y, por consiguiente, podrdn plantearse directamente las
acciones previstas en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa
contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuacion

del trdmite, dictados por los Directores Nacionales.

Los recursos se concederdn en los efectos suspensivo y devolutivo en

sede administrativa. (...)"132

Por su parte, el Articulo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad
Intelectual, establece que la tramitacién de los recursos se llevard de
conformidad a lo dispuesto en el Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la Funcion Ejecutiva. Del mismo el Arficulo 12 del
Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales (Resolucion No. CD-EIPI 00-61) establece que los
recursos se sustanciardn y tramitardn conforme la Ley de Propiedad

Intelectual y el Estatuto Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva.

“Art. 90.- Los recursos previstos en el Articulo 357 de la Ley sujetardn su

tramitacién al Estatuto Juridico Administrativo de la Funcidn Ejecutiva, se

132 ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
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presentardn en las Direcciones Nacionales respectivas, las cuales los
concederdn o negardn segun sean presentados dentro o fuera de
términos, y remitirdn los expedientes administrativos a los Comités

correspondientes para su resolucion”. 133

“Art. 12.- La tramitacion de los reclamos y recursos se substanciardn en la
forma y en los plazos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual y en el
Estatuto de Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva. En lo
gque no se encuentre especificamente previsto en dichos cuerpos
normativos, se aplicardn, en lo que fuere pertinente, las disposiciones
generales de la Ley Ecuatoriana sobre el procedimiento administrativo y

sobre el procedimiento contencioso administrativo™.134

A su vez, en razén de que los articulos antes citados nos remiten a lo
dispuesto en el Estatuto Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva,
debemos revisar qué dispone dicho estatuto con respecto al recurso de

apelacion:

“Art. 176.- Recurso de apelacion. Objeto.-

1. Lasresoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la via
administrativa, podrdn ser recurridos en apelacion  ante los ministros
de Estado o ante el mdximo érgano de dicha administraciéon. El
recurso de apelacion podrd interponerse directamente sin que medie
reposicion o también podrd interponerse contra la resolucidon que
niegue la reposicion. De la negativa de la apelacién no cabe recurso

ulterior alguno en la via administrativa™.135

“Art. 177.- Plazos.-

133Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

134Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones

Vegetales.

135Estatuto Juridico Administrativo de la Funcidn Ejecutiva.
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1. El plazo para la interposicion del recurso de apelacion serd de 15
dias contados a partir del dia siguiente al de su notificacién.
Si el acto no fuere expreso, el plazo serd de dos mese y se contard,
para otros posibles interesados, a partir del dia siguiente a aquel en
que, de acuerdo a normativa especifica, se produzcan los efectos
del silencio administrativo.
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la

resolucion serd firme a todos los efectos.

2. El plazo maximo para dictar y notificar la resolucion serd de dos
meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolucion, se

entenderd favorable el recurso.

3. Contra la resolucién de un recurso de apelacion no cabrd ningun
otro recurso en via administrativa, salvo el recurso extraordinario de

revision en los casos aqui establecidos”. 36

El recurso de apelacion, tal y como se indica en el Articulo 176 del
Estatuto Juridico Administrativo de la Funcidon Ejecutiva, podrd interponerse
contra la resolucién que niegue la reposicion; en el presente caso ha
existido negativa al recurso de reposicibn y en consecuencia fue

totalmente procedente la accion.

3.3.3Andlisis de los signos distintivos en litigio

De conformidad a la resolucion analizada tenemos dos signos distintivos

enfrentados:

1) DISENO DE CRUZ, nombre comercial de ECUASANITAS S.Ay que
tienen relaciéon con las marcas registradas con
anterioridad:ECUASANITAS LOGOTIPO Y DISENO (Reg. No. 3443-84);
ECUASANITAS Y DISENO (Reg. No. 271-94); y del nombre comercial

136|bidem.
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SANITAS Y LOGOTIPO (Reg. No. 163-99. Dentro de estas marcas se

incluye el signo en litigio, una cruz de color azul.

2) DISENO DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO, nombre comercial de
FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ.

La similiftud que presentan estos dos signos distintivos es la cruz de color

azul, que forma parte de la representaciéon grafica de los dos signos.

De las fechas de presentacion a tramite de registro de los signos distintivos
enfrentados, 18 de Octubre de 2000 para FARMACIAS DEL NORTE
INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A y 1 de febrero de 2001 para ECUASANITAS,
S.A., se concluye que FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL
S.A. FARNORIZ tiene prioridad de oposicion pues fiene registrado el nombre
comercial con anterioridad a ECUASANITAS S.A. No obstante a lo indicado,
la resolucién respectiva considera que los nombres comerciales enfrentados
han sido usados seis meses con anterioridad a la presentacion del registro
para de esta forma cumplir con los requisitos para la proteccién, debiendo
recordar que la proteccidn para los nombres comerciales se da por el uso
antes que por el registro, mds aln el uso debe de ser minimo por el lapso de
seis meses y de manera ininterrumpida. Asi la resolucion nada indica acerca
del uso del nombre comercial anterior al registro, lo que permitiria dilucidar
de mejor manera el presente conflicto, pues si se llegase a demostrar el uso
ininterrumpido, de buena fe, publico por el lapso de seis meses, quien
tendria la prioridad para presentar oposiciones o realizar acciones
enmarcadas en la ley para evitar que se haga uso de un signo idéntico o

similar, seria la empresa cuyo nombre comercial ha sido usado mdas tiempo.

Otra falencia de la resolucidén es que no hace un andlisis exhaustivo con
relacion al examen de forma para establecer si los signos son idénticos,

debiendo encontrar sus semejanzas antes que sus diferencias.

Otfro aspecto a saber, si las marcas de ECUASANITAS que fueron
registradas con anterioridad y que incluian el simbolo de la cruz en color
azul, fueron anteriores al signo de DISENO DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO, no se
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debi®é conceder el registro a favor de FARMACIAS DEL NORTE
INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ, situacidn que tampoco es
analizada en la resolucion, esto de conformidad con los articulos 135 literal a
y 136 literal b de la Decision 486 de la Comunidad Andina y Articulos 195

literal ay 196 literal a de la Ley de Propiedad Intelectual.

3.4 Conclusiones

Si bien se concedid el recurso de apelacién en favor de FARMACIAS DEL
NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ denegando el registro del
nombre comercial de ECUASANITAS S.A., hay varios aspectos que debieron
ser analizados necesariamente en la resolucion como las marcas registradas
a favor de ECUASANITAS S.A. que incluyen en su representacion el signo de
la cruz, materia del conflicto, y si éste signo tiene suficiente distintividad
frente al de FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A.
FARNORIZ, pues se ha analizado por parte del Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales lo pertinente a la prioridad
de las fechas de registro entre uno y ofro signo distintivo y ha sido éste el

fundamente para aceptar el recurso planteado.
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CONCLUSIONES GENERALES

Hemos llegado a la conclusion de un trabajo que ha permitido pasar

revista por los principales signos distintivos: la marca y el nombre comercial.

Considero que el tema no estd cerrado y mds bien la propiedad industrial
como rama de la propiedad intelectual estard en constante innovacion vy
cambio; sélo es lamentable constatar que aun la bibliografia nacional sobre
el tema sigue siendo escasa y considero obligacion delos profesionales
involucrados en temas de propiedad intelectual proponer investigaciones

sobre la materia.

La propiedad intelectual no deja de ser apasionante y tampoco dejan de
ser interesantes las implicaciones para el comercio y el desarrollo de la
investigacion cientifica que han sido propiciados por la materia en cuestion,

por ello la selecciéon del tema del presente trabajo de graduacion.

En pdrrafos iniciales se planted la revision de los signos distintivos, sus
semejanzas, diferencias y conflictos, y es precisamente lo que se ha
perseguido con el desarrollo de este tema; visto el panorama de esta forma,
para concluir, debo manifestar que habrd un incesante desarrollo de la
propiedad intelectual mientras el ser humano no pierda la ilusidn de seguir
creando, inventando y sobre todo, lo primordial el “reinventarse cada dia

asi mismo™.
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ANEXOS

Anexo 1. Evolucion de la Propiedad Intelectual en cuanto a patentes de

invencion
EPOCA o HECHO
ANO
Siglo VII' | Los griegos otorgan el monopolio por un ano sobre las recetas

a.C. de cocina.

1331 El Rey Eduardo Il de Inglaterra concedid una carta patente al
textilero Flamenco John Kempe.

1368 En Inglaterra se otorga una patente a relojeros holandeses.

1443 Venecia otorga la primera patente con caracteres modernos.

1469-1517 | Se otorgan los primeros privilegios a los impresores (Venecia).

1474 Establecimiento de la primera Ley de Patentes (Venecia).

1544 Primera Ley de Derechos de Autor (Venecia)

1620 En Estados Unidos se otorga la primera patente.

1623 El Estatuto sobre Monopolios establece la creacion de
patentes para Inglaterra.

1641 La General Court de Massachusetts crea jurisprudencia que
sirve como base para futuras patentes.

1709-1710 | El Estatuto de la Reina Ana, primera Ley de Copyright
(Inglaterra).

1762 Luis XV establece una serie de reglas a los privilegios
(Versalles).

1784 La South Carolina ActfortheEncouragement of Arts and
Sciences constituyen las primeras disposiciones sistematizadas
sobre patentes en Estados Unidos.

1790 Se aprueba la primera Ley de Patentes de los Estados Unidos
de acuerdo con la Constitucién norteamericana.

1791 Ley francesa de sobre brevets.

1790-1850 | Se establecen leyes de patente o se restringen monopolios en
varios Estados europeos.

1850-1873 | Se revocan leyes de patente o se restringen monopolios en
varios Estados europeos.

1873 El Congreso sobre Patentes de la Feria Mundial de Viena
adopta el compromiso de licencia obligatoria para sortear la
oposicion al sistema de patente industrial, en Estados Unidos,
la Oficina de Patentes otorga a Luis Pasteur una patente.

1883 Convencién de Paris. En la Unidén de Paris se establece un
sistema mundial de patentes.

1886 Convencidén de Berna.

1900 Se enmienda y fortalece la Unidén de paris en su encuentro en
Washington.

1992 Alemania acepta una “patente de proceso” sobre una
bacteria. Un encuentro de abogados especializados en
patentes, en Inglaterra debate la posibilidad de proteger las
variedades vegetales.

1925 En La Haya se enmienda y fortalece una vez mds la Unidn de
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Paris.

1930

Los Estados Unidos adoptan la Ley de Patentes sobre Plantas,
que cubre frutas y plantas ornamentales.

1934

Se fortalece la unién de Paris en su encuentro de Londres y se
amplia la definicion de material patentable a flores y harina.

1961

En un encuentro en Paris se establece la Unidn para la
Proteccion de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV).

1963

Convenio de Estrasburgo.

1964

Se crea la OMPI.

1969

Alemania acepta patentes sobre mejora animal.

1970

Treinta y cinco paises reunidos en Washington aprueban un
Tratado de Cooperacién de Patentes.

1972

La Convencion UPQV es reformada y fortalecida.

1973

Convenio de Munich que reemplaza al Convenio de
Estrasburgo (ambos convenios se refieren al patentamiento de
la biotecnologia).

1978

Nuevamente se fortalece la Convencidén UPOV.

1980

La Suprema Corte de los Estados Unidos acepta el
patentamiento de los microorganismos.

1987

La Oficina de Patentes de los Estados Unidos expresa su
disposicidn a considerar el patentamiento de animales
(detonado por el caso Chakrabarty).

1987

Creacion de la Special 201 OmnibusTradeAct (Estados
Unidos); otorgamiento de patente al oncomouse (Estados
Unidos).

1990

Moore vs Universidad de California.

1991

La Convencion UPOV es reformada, entre ofras cosas, para
impedir que los agricultores puedan replantar variedades
protegidas. En México se aprueba por el Congreso la nueva
Ley de Fomento de la Propiedad Industrial, con la cual se
inicia una adecuacién a los estdndares internacionales. A esta
ley le siguen otras mds en derechos de autor y variedades
vegetales.

1992

En los Estados Unidos se otorga una “patente de especie”
sobre algoddn modificado genéticamente. Se aprueba la
Convencidn sobre Biodiversidad.

1993

El gobierno de los Estados Unidos solicita derechos patente
sobre lineas de células de ciudadanos de Panamd, Papua,
Nueva Guineaq, y las Islas Salomdn. El acuerdo del GATT
estipula que todos los Estados signatarios deben contar con
un sistema de Propiedad Intelectual para variedades
vegetales y microorganismos.

1994

En Europa se otorga la segunda patente de especie, en este
caso para la soya. Por primera vez se otorga este tipo de
patente sobre un cultivo alimentario: entra en vigor el TLCAN
con su capitulo XVIl y las ADPIC, de la OMC.

1995

Patente de muestra de sangre (Estados Unidos).

1996

Aprobacién de los fratados: Tratado de la OMPI sobre
Derechos de Autor; Tratado de la OMPI sobre Interpretaciéon o
Ejecucion de Fonogramas; Aprobacion de la Ley Federal del
Derecho de Autor mexicana.
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1997 Aprobacién de la Declaracion Universal del Genoma
Humano.

1998 Se crea la Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN).

Fuente: Becerra Ramirez, Manuel. La Propiedad Intelectual en transformacion, pp 199-202.
Universidad Nacional Autdnoma de México UNAM. México 2004.
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Anexo 2. Historia y explicacion de un ejemplo de marca colectiva

Chirimoya Cumbe - El Valor de un Nombre

Matildo Pérez, comunero de las alturas de Lima, decidié un buen dia solicitar al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual del Pery (INDECOPI), a titulo personal, el registro de la marca
"Chirimoya Cumbe". Presentd su expediente y, hasta ahi, salvo por lo peculiar del
hecho, aquél siguidé su trdmite, como cualquiera de los 45 mil expedientes que
INDECOPI framita cada ano.

Su solicitud fue denegada debido a que simplemente no puede oforgarse la
exclusividad sobre denominaciones genéricas a una sola persona. Al tiempo,
aparecié nuevamente don Matildo con una delegacion encabezada por el
Teniente Alcalde de Cumbe, con el fin de obtener cita con el Jefe de la Oficina de
Signos Distintivos del INDECOPI.

Al leer el poder, el funcionario del INDECOPI esbozd una sonrisa de satisfaccion: el
pueblo de Cumbe, reunido en la plaza principal, le daba poder a don Matildo
Pérez para que registre la marca. Parecia totalmente increible. La comunidad
habia captado perfectamente que obtener el registro de su marca les daba
exclusividad de uso sobre la denominacién Cumbe. Como les informd el
profesional, en realidad "Chirimoya Cumbe" es una denominacién de origen y no
una marca. Para ser mds precisos, la segunda denominacién de origen en el Pery,
porque el valle de Cumbe es una zona geogrdfica que le da determinadas
caracteristicas distintivas a esta chirimoya. En principio les encantd la idea y
regresaron a su pueblo.

Sin embargo, a la semana siguiente estuvieron nuevamente por la oficina... no
gueremos denominacion de origen. Nuestro pueblo no quiere, porque dice que en
las denominaciones de origen el Estado es el titular y es el Estado el que autoriza el
uso, por eso ellos dijeron que no. No queremos que el Estado sea dueno de la
denominacién "Cumbe", porque nosotros la venimos trabajondo desde hace
muchos anos. Desde nuestro abuelos, todos han tfrabajado con mucho esfuerzo y
no vamos a pedirle permiso para usar nuestra marca "Cumbe". Luego de una
ardua y creativa bUsqueda de soluciones, sugirid que el registro sea el de una
marca "colectiva" cuyo titular fuera el pueblo de Cumbe y que seria usada de
acuerdo a un reglamento que ellos mismos establecerian.

Hoy la denominacion "Chirimoya Cumbe" cuenta con un logotipo caracteristico vy,
lo que es mds importante, estd registrada a nombre del Pueblo de Cumbe ( en la
clase 31 de la Clasificacion Internacional), que trabaja para establecer una
ventaja competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de
Frutas de la capital. De esta forma, gracias a la persistencia y empuje de don
Matildo, y a su capacidad para hacer uso del sistema de proteccién de la
propiedad intelectual, su pueblo ha incrementado el valor de su peculiaridad, su
conocimiento, su tradicidon de excelencia.

El fitular del registro de marca colectiva es el Pueblo de Santo Toribio de Cumbe,
compuesto por 106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas de uso de
la marca estdn orientadas al manejo adecuado del producto chirimoya,
producido en el valle del mismo nombre (Cumbe), el mismo que le da al producto
caracteristicas especiales por sus condiciones climdaticas.

Al precisar que solamente los miembros de una comunidad-o alguien con la
debida autorizacién- podrdn registrar el nombre de la comunidad como marca, la
reciente Ley de Propiedad Industrial, no sélo protege y otorga competencia
exclusiva a las comunidades nativas para la explotacion de productos que lleven
su nombre, sino que ademds genera un marco para legislar sobre la proteccién de
suUs conocimientos.

Las experiencias exitosas de las marcas colectivas no sélo han permitido a los
pequenos y micro empresarios reducir sus costos, sino que les han hecho ganar
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mayor competitividad en el mercado. Mediante este mecanismo, dichas empresas
han profegido vy diferenciado sus productos de forma menos costosq,
aprovechando economias de escala, y a su vez incrementando la confianza de
sus clientes.

Dado que los costos de inversion en el desarrollo de una marca, campanas de
marketing y publicidad, pueden ser costosos para una PYME, las marcas colectivas
se han constituido en un mecanismo que permite ahorrar costos a la vez que
diferenciar productos originarios del PerU, destacando caracteristicas propias de
las zonas en que dichos productos son elaborados.

Parte de dicha estrategia consiste en el desarrollo de un concepto e imagen
comUn que identifique a las PYME o productos elaborados por éstas, el
establecimiento de ‘"pactos de calidad' enfre las mismas que debe
instrumentalizarse a través de reglamentos de uso de las marcas.

Fuente: pagina web de la OMPI
http://www.wipo.int/sme/es/case_studies/chirimoya.htm
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Anexo 3. Instituciones Reguladoras de Propiedad Intelectual en América

Antigua y Barbuda

Antigua and Barbuda Intellectual Property & Commerce
Office - ABIPCO

www.antigua.gov.ag

Argentina

Instituto Nacional de Propiedad Intelectual - INPI www.inpi.gob.ar
Bahamas

Registrar General's Department www.bahamas.gov.bs/ragd
Barbados

Corporate Affairs and Intellectual Property Office - CAIPO

WWW.CQIipo.gov.bb

Belice

Belize Intellectual Property Office - BELIPO

www.belipo.bz

Bolivia

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

www.senapi.gob.bo

Brasil
Instituto Nacional da Propiedad e Industrial - INPI www.inpi.gov.br
Canada
Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Cipo.gc.ca
Chile
Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI www.inapi.cl
Colombia
Superintendencia de Industria y Comercio .
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo N SIG GOVLCO
Costa Rica
Registro de la Propiedad Industrial www.registronacional.go.cr
Cuba

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente WWW.0CpL.CUY
Dominica

Companies and Intellectual Property Office
Ecuador

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI ‘ www.iepi.gob.ec

El Salvador

Centro Nacional de Registros (CNR) ‘ www.cnr.gob.sv

Estados Unidos

United States Patent and Trademark Office - USPTO

‘ WWW.Uspto.gov

Granada

Corporate Affairs and Intellectual Property
Registrar’s Office

Guatemala
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http://www.antigua.gov.ag/
http://www.inpi.gob.ar/
http://www.bahamas.gov.bs/rgd
http://www.caipo.gov.bb/
http://www.belipo.bz/
http://www.senapi.gob.bo/
http://www.inpi.gov.br/
http://cipo.gc.ca/
http://www.inapi.cl/
http://www.sic.gov.co/
http://www.registronacional.go.cr/
http://www.ocpi.cu/
http://www.cnr.gob.sv/
http://www.uspto.gov/

Registro de la Propiedad Intelectual

wWwWw.rpi.gob.gt

Guyana
The Deeds Registry
Haiti
Intellectual Property Service
Honduras
Direccidon General de Propiedad Intelectuall www.digepi.gob.hn
Jamaica
Jamaica Intellectual Property Office -JIPO WWW.[ipO.gov.im
México

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - IMPI

WWW.impi.gob.mx

Nicaragua

Direccidon de Registro de la Propiedad Intelectual - RPI

WWW.Ipi.gob.ni

Panama

Direccion General del Registro de la Propiedad Industrial -
DIGERPI

www.digerpi.gob.pa

Paraguay

Ministerio de Industria y Comercio,
Direccidon de la Propiedad Industrial

www.mic.gov.py/eoption=com_content
&task=view&id=2&ltemid=4

Perv

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

www.indecopi.gob.pe

Republica Dominicana

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial - ONAPI

ondapi.gob.do

Saint Kitts y Ne

vis

The Registrar of the Supreme Court

San Vicente y las Granadinas

Registrar Commerce and Intellectual Property Office

www.gov.vc/govt/cipo/index.asp

Santa Lucia

Registry of Companies and Intellectual Property

Suriname

Bureau Intellectual Property

Trinidad y Tobago

Intellectual Property Office

WWW.iIDO.goV.1t

Uruguay

Direccion Nacional de la Propiedad Industrial - DNPI

miem.qub.uy

Venezuela

Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual - SAPI

www.sapi.gob.ve

Fuente: Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, www.ompi.org.
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http://www.rpi.gob.gt/
http://www.digepi.gob.hn/
http://www.jipo.gov.jm/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.rpi.gob.ni/
http://www.digerpi.gob.pa/
http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4
http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4
http://onapi.gob.do/
http://www.gov.vc/govt/cipo/index.asp
http://www.wipo.int/directory/es/details.jsp?country_code=LC
http://miem.gub.uy/
http://www.sapi.gob.ve/

Anexo 4.Formulario de Registro de Signos Distintivos - Anverso

IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEFI
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

() N°. de Solicitud @ Fecha de Presentacion

@ Denominacion del Signo

@ Naturaleza del signo @ Tipo de signo

Denominativo [ Marca de Producio ]

Figurative |:| Marca de Servicios |:|

Mixto ] Nombre Comercial [

Tridimensional [ Lema Comercial [

Sonoro |:| Tndica Geog/denominacion origen [

Olfative [ Apariencia Distintioa [

Tdctil ] Marca Colectiva [
Marca de Certificacién ]
Rétulo Enssria [

@ Identificacién delfos) solicitante(s)

Mombre(s):

Direccidn:

Cindad: E-mail:

Teléfonos: Fax:

Nacionalidad del Signo: Ecuatoriana

Narionalidad del Solicitante: Britdnico

@ Quien(es) actua(n) a través de

Representants | o [ Apoderado | |:|

Nombre:

Direccidn:

Teléfono: E-mail:

Ragistro de poder N™: | Fax:

Interés real para oposicion Andina Art.- 147 - Desicién 486 CAN (llenar solo de ser el caso)

Esta solicitud se presenta para acrediiay
el interés real en el Expediente N°.

@ E spacio reservado para la reproduccion del
signo mixto o figurativo (*)

Descripcion clara y completa del signo

*Clasificacidn del elemento figurativa

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, www.iepi.gob.ec.
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Anexo 5. Formulario de Registro de Signos Distintivos — Reverso

@ Enumeracion defallada de los productos, servicios o actividades

(1) Clasificacién Internacional N°. | |

Signo que acompafia al lema comercial

Denominacion

Registro N°

Ano | Vigente hasta |

Solicitud N” | Fecha y Ao |

Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompana al lema comercial |

Prioridad

Solicitud N*: | Fecha: ‘ ro |Pm'5.' ‘
@ Abogado patrocinador
Nombre:
Casillero IEFI: Quito Gumja.gui!‘ Cuenca |C:zsiIIgre}udici.quﬂ Quito: ‘

Anexos

P N =
I:lf__mp'rcnm te pago tasa N
|:|6 etiguetas en papel adhesivo 5x5 ¢ m.
|:|Cop'i:z cédula ciudadania para personas naturales
Copia de 1a primera solicitud si se reivindica priovidad
i P P
|:| Poder
|:|1\'m bramignto de representants lzgal
Reglamento de uso, (marcas de certificacion, colsctivas,
= " 1) ,
l:lDesigﬁaciéPz de zona geogrdfica, (indicacién geogrifica/denominacion de origen)
|:|Reseﬁ.q de catidades, reyutacion y cavacteristicas de los productos (indicacion geogrdfica/denominacion de origen)
Documento en el gue se demusstre gl leettimo interés, (indicacion esoerdfica/denominacion de orieen
] = ZeogTa] &
l:lCcp'ia de estatutos de solicitants, (marcas colectivas, certificacion, indicacion geogrdfica/denominacicn de origen)
Lista de integrantes, (marcas colsctivas o de certificacion,
e , 3

@

Abogado patrocinador

Matricula:

Firma Solicttante (5) E-mail:

Los campos en los que se usen fechas, deberdn especificarse en dd/mmy/aaaa

En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptard a trdwnte la solicitud

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, www.iepi.gob.ec.

Formato timico, PROHIBIDA SUALTERACION O MODIFICACION [ ]
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Anexo 6. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Anverso (framitado)

a) e«

IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

@) Fecha de Presentacion

225337 —

—

b) s~

3 Dy i

i6n del Signo B

ECUADOR GREEN R

EAL ESTATE + Logotipo

Marca de Certificacion

—1® Naturaleza del signo (s) Tipo de signo

C ) mﬁw J=5] Marca de Producto )
Figurativ Marca de Servicios [3/

Mixto Ly | Nombre Comercial ]

Tridimensional =] Lema Comercial ]

Sonoro Ll [ndica Geog/denominacién origen [}

Olfativo ] Apariencia Distintiva [=]

Tictil i 5] Marca Colectiva =]

&)

[=]

Rétulo Enseiia

©

Identificacién del(os) solicitante(s)

Nombre(s): AARON WILLIAMS
Direccion: AUTOPISTA MEDIQ EJIDO KM 4,3
Ciudad: CUENCA lE—mml: ]gjwﬂligm_sZ_O@ﬂoﬁgM
Teléfonos: 094884147 [Fax: [
Nacionalidad del Signo: [Ematon’una
e ) — |Nacionalidad del Solicitante: lBri!a’nica
(O] Quien(es) actuan) a través de
Representante =3 (o] IApodemda l l:]
Nombre:
Direccién:
Teléfono: ]E-mail: [
Registro de poder N°: [ ]Fax: I

Interés real para oposicién Andina Art.- 147 - Desicién 486 CAN (lienar solo de ser el caso)

Esta solicitud se presenta para acreditar
el interés real en el Expediente N°.

@ E spacio reservado para la reproduccién del signo
mixto o (o]

Descripcion clara y completa del signo

I

. < ECUABGHK

\GreenREAL ESTATE

| |
]

*Clasificacion del elemento figurativo

El signo comprende: la denominacién "ECUADOR Green REAL
ESTATE". En la parte superior "Ecuador" esta escrito con letra tipo
trajan pro, mayuscula y de color negro, la vocal o esta reemplazada
por un circulo de color verde, dentro de este circulo se encuentra otro
circulo de color verde con un arbol de color blanco en su interior y
que rep la y por una linea | de
color negro que representa la Linea Ecuatorial. En la parte inferior
esta escrito |a frase Green en grafia especial y de color verde. A
continuacion se detalla la frase REAL ESTATE de color negro en letra
mayuscula tipo trajan pro. Igual a la etiqueta adjunta sobre la que me
reservo todos los derechos; este signo puede ser utilizado en
cualquier combinacién de tamario, letra o color.

4

-

> 8)
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Anexo 7. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Reverso (tframitado)

1 En i6n detallada de Jos productos, servicios o activid
Esta marca protegera todos los servicios de I clase internacional No. 36, referente a asuntos i iliari i X i ion de
bienes i 3 iento de bienes . de bienes raices; arrendamiento de bienes raices; corretaje de bienes
i , agencias iliari dmini de 6n de bienes i renta de

inmuebles; renta de departamentos; renta de oficinas; cobro de rentas; valuacion de bienes raices

e

h)

%) _Clasificacion Internacional N°, | 36]

13 Signo que pafia al lema
D inacién .
Registro N° , Ao l Lngmte hasta [
Solicitud N° l Fecha y Afio l

Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompaia al lema comercial I

1) <& Prioridad

Solicitud N°: 'Fccha: ' /! lPais: I
® Ao "
Nombre: FRANCISCO DONOSO MOSCOSO

Casillero IEP]: Quitol Guayaquil I 8 Cumzca'Casillem Judicial en Quito:

H / 18 Anexos
J \ [EComprobantc pago tasa N° 30228

[x 16 etiquetas en papel adhesivo 5x5 . m.
Copia cédula ciudadania para personas naturales

Lo de representante legal
[ Reglamento deesq, (marcas de certificacion, colectivas)

k) D Designacién de zong rifica, (indicacion geogrdfica/denominacion de origen)

E:] Resena de calidades, repuldsign Y caracteristicas de los productos (indicacion geogrifica/denominacion de origen)
D Documento en el que se demueshe el legitimo interés, (indicacion geogrifica/denominacion de origen)
D Copia de estatutos de solicitante, (mardsg colectivas, certificacion, indicacion geografica/denominacién de origen)
D Lista de integrantes, (marcas colectivas o g2 tificacién)

®

st~ AYOGado patrocinador
4 ShaTe 3564 C.A.A.
Firma Solicitante (s) = {28 /1 fdonoso@coloaustro.com
Los campos en los que se usen fechas, deberdn espe "o«'parsLelelrg t’fnf/pg\m i a de
Formato tinico, PROHIBIDA SU ALTERACION O IFICACI E

Eu caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptard a trdamite la solicitud
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Anexo 8. Solicitud de Pago de Tasa para emision de titulo

(3
IEPI

SOLICITUD PAGO TASA TITULO et
* Fe de presentacion
% Repiiblica del Ecuador
NP Insarure Ecuarorian o de
' i‘: Y | Propiedad Intd ectual -JEPI-
_j Unidad de Gestidn de Signos
- .i, ' Distintives

A: Diractor Nacional de Propiadad Industrizl. Adjunto pago por concepto da taza oficizl para obtencion de titulo de registro:

Deno minacion:
Marca de Producte {) Marca de Servicios {1}
Lema C omercial {) Nombre Comer cial {1}
Denominacion de Origen {) Apariencia Distimtiva { )
Marca de Certificacion {) Marca Colectiva {1}
Tramite No:
Fublicado en la Gaceta:
Solicitante:
Resolucion No
Fecha Resolucion:
Concedido por:
Direccion Nacional de Propiedad Indwstrial / Unidad de Siznes Distintives {)
Comite de Propiedad Intelectual Industrial, Obfenciones Vegetakes {)
Facaudos anexos:

[ 1 Comprobent= pago W™

Firma paticionario

Czzillero IEPI
Cazillero judicial
Estudio jundico :
Telafonos

Comeo elactromico:

Favor llznar 21 presante formulario a maguina o con letra lzgibla

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, www.iepi.gob.ec.
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