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RESUMEN

Mediante el presente estudio se plantea la necesidad de incorporar la
transformacion de caracter significativo, con el fin de mejorar la proteccién a
la marca en nuestra legislacién. Actualmente existe un marco legal que
protege a la marca el mismo que esta dentro de ley de propiedad intelectual;
si bien es conocido la marca se diferencia dependiendo de un bien o del tipo
de servicio que se brinde, a través de un signo que se unico con el fin de
diferenciarse de los demas, consecuencia al crecimiento del pais, y el
desarrollo que se han venido vulnerando sus derechos de esta manera se
observa que la marca sufre grande escala de competencia desleal. Los
derechos marcarios, en conjunto con los derechos de propiedad intelectual,
son de gran importancia debido a la funcién garantista y protectora que
desempefan, puesto que son los encargados de ofrecernos seguridad juridica
para que se respeten y no se vulneren creaciones intelectuales tanto de
personas que ya poseen la autoria de sus obras, asi como de quienes buscan
protegerse de intentos de suplantacion o de la competencia desleal
perpetrados por terceros. Enfocado en la falta de sanciones dentro de la
normativa relacionada al derecho marcario, de forma mas especifica en
procesos correspondiente a las marcas que han sido registradas o solicitadas
con una existente mala fe comprobable, ademas de la creacion de un apartado
sancionatorio dentro de la misma normativa y una critica comparativa entre la

via civil.
Palabras claves: Propiedad intelectual, seguridad juridica,

competencia desleal, mala fe, medios probatorios.
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ABSTRACT

This project addresses, and is based on the need to incorporate changes of a
significant nature, in order to improve the protection of the Brand in our
Legislation. At present there is a legal body that deals with the "BRAND" itself
that is typified within the Intellectual Property Law; the brand is a good without
material existence owned by someone, by means of which it is sought to
differentiate a good or served through a sign that is exclusive in order to identify
it from that of others; and, that due to the growth of countries and their
development, their rights have been violated, in such a way that we can
appreciate that the brand has suffered a large scale of unfair competition,
trademark rights, together with property rights. intellectual, are of great
importance due to the guarantee and protective function they perform, since
they are in charge of offering us legal certainty so that intellectual creations of
both people who already own the authorship of their works, as well as who
seek to protect themselves from impersonation attempts or unfair competition
perpetrated by third parties. Focused on the lack of sanctions within the
regulations related to trademark law, more specifically in processes
corresponding to trademarks that have been registered or requested with an
existing verifiable bad faith, in addition to the creation of a sanctioning section

within it. normative and a comparative criticism between the civil route.

Keywords: Intellectual property, legal security, unfair competition, bad faith,

evidence.
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INTRODUCCION

Este estudio busca abordar temas de la Proteccion de la Marca esto esta
estipulado en la difusibn de normas juridicas nacionales e internacionales
consecuencia a los cambios en todo el mundo, de esta forma se fomenta una
competencia justa y fomentar la producciéon de bienes y servicios de alta
calidad, proporcionando innovaciéon y creaciones y promover a los avances

tecnoldgicos y culturales.

Es por ello que el significativo valor que puede llegar a tener una marca
es de gran distincion visto en un ambito financiero, pero ademas es un bien
intangible, al formar parte del derecho. Al ser regulado en un cuerpo
normativo, podemos encontrar situaciones en que esta figura puede caer en

un acto de abuso y por ende debe ser protegido por la misma legislacion.

Con los afios, las marcas han evolucionado hasta configurar lo que hoy
conocemos como un sistema para registro y proteccion de marcas. En
Ecuador existe un cédigo denominado “Cdodigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién” en la que se
encuentran estipulados varios articulos correspondientes a la propiedad
intelectual, marcas. En él se encuentran las normativas que sirven de soporte
para la proteccién de las distintas invenciones producto del intelecto humano

como lo son las marcas.

Actualmente, el emprendimiento de micro y pequefias empresas que
fortalecen el crecimiento econdmico también trae consigo el uso de una marca
comercial, por lo que cada empresa va a querer ser conocida en el mercado
competitivo con un nombre Unico, es decir una forma de distincion para poder
resaltar sobre la de otras empresas. He aqui la cuspide de las marcas, puesto
que, son estas las que haran conocer a dichas empresas en una sociedad de

actividad econémica.

Las marcas, en el mundo econémico, representan un valor monetario, por

lo tanto, pueden existir individuos que veran la forma de perjudicar a los



creadores y beneficiarse al mismo tiempo; en otras palabras, pueden realizar
actos desleales y de mala fe. Afortunadamente, en la legislacion se encuentra
contemplado el articulado para que se mantenga la dicha proteccion y los
procesos que se deben seguir, sin embargo, en la legislacién se encuentran
términos ambiguos o no tan desarrollados que no dan una clara explicacion

de lo que la ley nos muestra como un acto de mala fe.

La ley de la materia hace un breve analisis de la Marca y su proteccién
constante en la Ley de Propiedad Intelectual respecto a la Proteccién de la
Marca, asi como en la biografia nacional e internacional y, asi mismo, hace
un breve esbozo de lo que es la marca, a fin de poderla estudiar y verificar
cuales son las incongruencias existentes en lo referente a lo que es su

proteccion.



Capitulo |

1.1 Lamarcaen el derecho

Desde que fue reformada la ley, se pueden encontrar significativos
cambios a la propiedad intelectual como un medio para explotarla y que se
obtengan mayores beneficios por parte de los creadores de marcas y titulares

de derechos.

En la ley ecuatoriana encontramos registrada la ley de propiedad
intelectual, la misma que esta integrada de dos puntos, una de la proteccion
de los derechos de autor y la otra que detalla de la propiedad industrial; el
tema de la marca se encuentra dentro de la Propiedad Industrial. La
Constitucion no prescribe nada sobre la proteccion, uso o abuso de las
marcas. Segun el (Art. 425 de la Constitucion de la Republica del Ecuador,
2015), en orden jerarquico, se encuentran: primero la Constitucion, segundo
los Tratados y Convenios Internacionales, la Leyes Organicas, Leyes
Ordinarias, etc., por lo que nuestro pais se ha descuidado de crear una
verdadera Ley de Proteccién al derecho de usar, registrar, amparar y proteger
el uso correcto de una marca, asi como de sancionar a quienes dolosa y de
mala fe hagan uso de una marca ajena. Si bien es cierto el IEPI ha intentado
proteger a la marca, aun es necesario que la Constitucién suscriba un
articulado donde no solamente se hable del derecho de autor, sino también
de la marca; por todo ello hemos tenido que complementar y sustentar nuestra
Ley de Propiedad Intelectual con Leyes, Tratados y Convenios

Internacionales.

Entre lo mas destacado se encuentra lo siguiente:

e Se afiade un catalogo mas completo de los tipos de marca susceptibles
de registro en el pais.

e Se contempla la distintividad en el uso de marcas

e La posibilidad de denegatoria de oficio de marcas solicitadas de mala
fe 0 como acto de competencia desleal

e denegar la transferencia de marcas que no precautelen el riesgo de
confusién en el consumidor.



e Se incluye un nuevo proceso voluntario, no contencioso, de
reconocimiento de notoriedad de marca
Como vemos en los puntos mencionados, apreciamos una evolucion o

mejora en lo que es la proteccion en las marcas. En el actual codigo, la forma
de resolver ciertos problemas sobre las marcas acarrea un grado de dificultad
para su resolucion. Destacaremos en esta investigacion un importante
problema en la solicitud de la mala fe, misma que se vuelve un factor
determinante que opera junto con un mal obrar de ciertos grupos o personas
que perjudican a muchas personas, la falta de contenido especifico dentro del
articulado que facilite al juez a llegar a obtener una mejor inferencia, decision
sobre el problema en cuestion y cédmo catalogar un acto de mala fe o
competencia desleal ¢qué factores o caracteristicas deben existir para
catalogarlo como una competencia desleal o un acto de mala fe? Tampoco
menciona nada acerca de la documentacién que puede servir de ayuda para

demostrar a qué persona le competa la responsabilidad de la marca.

1.2 Definiciones

Para una mayor comprension de nuestro tema, tenemos que definir
las dos instituciones juridicas que estan implicadas:
e Marca
e La Mala Fe relacionada en el registro

e Competencia desleal

1.3 Marca

El derecho de propiedad intelectual es un sistema legal el mismo que se
ha venido moldeandose a través de ceremonia histérica cuyos inicios se
encuentra en el imperio romano. el ser humano con el espiritu de conocer la
naturaleza desde los comienzos despertdé su capacidad intelectual, que, a
través de su conocimiento, ingenio o talento, fue capaz de producir
creaciones, en el campo artistico, literario o cientifico, para que
posteriormente estas acciones sean reguladas por el derecho de autor. La

marca ha tenido relevantes cambios a nivel de la historia.
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En derecho, la marca es un signo que permite distinguir un producto de
otros productos. Asi, por ejemplo, cuando queremos escoger entre dos colas,
un par de zapatos nos guiamos por una marca. Segun (Collantes, 2016), “La
Marca es un bien inmaterial e incorpéreo, es decir no tiene existencia material
y necesita incorporarse en un bien inmaterial para que su presencia sea

tangible y pueda ser percibido por los sentidos del destinatario de la marca”

Tomando como punto de partida el contenido informativo de cada uno de
los derechos de propiedad intelectual, podemos distinguir dos grandes
grupos. El primer grupo esta integrado por las creaciones industriales, que
contienen informacion técnico-industrial que se protege mediante derechos de
propiedad industrial por medio de patentes o modelos de utilidad; y por los
signos distintivos, que permiten la difusion de informacion comercial mediante
una marca o un nombre comercial. El segundo grupo esta conformado por las
creaciones intelectuales, que son bienes inmateriales que contienen
informacion estético industrial, que gozan de proteccion al amparo del derecho
de autor y los derechos afines.

De entre los varios principios que rigen a la propiedad intelectual, vale
destacar el principio de intervencionismo estatal, por el cual: (Vaccaro, 2017)
afirma que, “el Estado controla eficazmente el derecho que se reconoce y
otorga a quienes por su actividad creadora contribuyen al desarrollo técnico y

econdmico a través de la produccion y el comercio de la sociedad.”

También hay que mencionar que dicho concepto identifica a la marca
como un “signo” o “medio que distinga”. Este caracter que le da el mencionado
concepto es importante, por lo que las empresas o0 personas al crear una
marca buscan que se distingan en el &mbito del comercio, también que su
rotacion en el mercado les genere una ganancia econémica y, ademas, que

se pueda distinguir ante otras.

Una de las caracteristicas mas fundamentales de las marcas es que es

un bien inmaterial. Al mencionar esta singularidad, hablamos que la marca



debe de ser percibida por los sentidos del ser humano (tacto, vista, gusto,
olfato, oido), por lo que esta, tiene que pasar al plano tangible. Pero ello no
significa que cambie su carécter de inmaterial al material por el hecho de ser

impreso, pintado, entre otros.

1.3.1 La Mala Fe relacionada en el registro

La Mala Fe es uno de los términos mas antiguos en el derecho, ademas
de uno cuyo concepto ha cambiado dependiendo de la rama de derecho en la
que se ubique. Si la mala fe la ubicamos en la rama del derecho Procesal Civil
el concepto se lo define como: “Calificacion juridica de la conducta, legalmente
sancionada, del que actia en juicio convencido de su sinrazon, con animo de
perjudicar a su adversario o a un tercero, u obstaculizar el ejercicio de su
derecho” (Manrique, 2017)

He aqui un punto clave del concepto de mala fe. Para muchos autores la
mala fe simplemente es lo contrario de la buena fe, en otras palabras, como
nos menciona Couture en su concepto de la mala fe en la rama del derecho
Procesal Civil, la persona busca de alguna forma perjudicar a otra mediante

actos gque en éste causen la no aplicacion del derecho.

Entonces, basandonos en el concepto de Couture, la mala fe trasladada
al acto de registro de la marca seria sin duda el que una persona mediante
actos, ya sean desleales, infieles, aleves, de traicion, entre otros, busque un

dafo para que la otra no pueda usar una marca.

Ademas, se considera que el término mala fe va mas alla de la mera
conducta desleal realizada para la obtencidbn de un beneficio, y puede

identificarse con el dolo, entendido este como acto consciente e intencional.

Se considera mala fe «el conocimiento de la titularidad de la marca ajena
y el registro a sabiendas de ello», o que «la mala fe viene a ser el conocimiento
informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de

que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del
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sujeto que lo realiza» o bien al «conocimiento por el solicitante del hecho que
el legislador ha tomado en consideracion para tipificar el impedimento registral
de que se trate». Para acreditar la mala fe, no basta que el solicitante sepa (o
deba saber) que un tercero usa, desde hace tiempo, un signo idéntico o similar
para un producto idéntico o similar, sino que debe tenerse en cuenta la
intencion del solicitante al registrar. Y esa intencion del solicitante es un

elemento subjetivo que ha de decidirse en funcién de circunstancias objetivas.

Un factor para apreciar la mala fe del solicitante es que el tercero que use
el signo previamente, lo esté haciendo para un producto idéntico o similar, que
pueda dar lugar a confusion con la marca solicitada y que ese uso sea

continuado y desde hace tiempo.

Debe existir mala fe «objetiva», es decir, debe saberse que hay un tercero
en el mercado, que usa el signo, con anterioridad al registro por el solicitante
de la marca. Este uso ha de ser efectivo. Un uso efectivo de marca supone la
introduccién continuada y relativamente trascendente de los productos en el
mercado o en su publicidad como preparacion seria 'y evidente del proceso de
fabricacion o de venta del articulo de marca, excluyéndose utilizaciones

meramente internas, econdmicamente irrelevantes y ocasionales.

1.3.2 Competencia desleal

Como se puede apreciar, la competencia consiste de manera en una
lucha, refiriéndonos a nuestro tema, en una lucha dentro del mercado por
conseguir abarcar la mayor cantidad de demanda de bienes y servicios. Para
ello entran en juego todas las habilidades de los proveedores de estos bienes
y servicios para atraer a la clientela, ofreciendo mayor cantidad, calidad y

mejor precio posible en relacion al resto de la competencia (Mufioz, 2017).

Cuando en esta dinamica de las relaciones comerciales se emplean
mecanismos fraudulentos, contrarios a las buenas costumbres, el orden
publico y se cometen ilicitos de cualquier indole estamos frente a un acto

anticompetitivo que debe ser reprimido por el ordenamiento juridico.



En la lucha que realizan diariamente los comerciantes por atraer clientes
a sus establecimientos, negocios 0 que hagan uso de sus servicios, se
emprenden un sinnimero de ideas y promociones: de igual manera, se da un
despliegue increible de imaginacion y creatividad, que es correcto y hasta
positivo para el mercado, el problema radica cuando se realizan actos que
lesionan los intereses de los demas comerciantes y el de los consumidores;

estos actos tienen el nombre de competencia desleal.

Debe de ser utilizada en el campo o en las actividades econdémicas de las
personas para considerarse una competencia desleal. La propia ley no da una
definicion especifica de lo que es una actividad econdmica, pero si habla de
su alcance, su campo de consideracion o a lo que nosotros por ende
deberiamos llamar o tratar como una actividad econémica. De tal forma, la
Ley de Propiedad Intelectual, en el ya mencionado articulo 284, pero en su

segundo inciso menciona que:

“La expresion actividad econémica, se entendera en sentido amplio, que
abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos,
ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesion, arte u oficio”
(Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

1.4 Tipos de competencias

1.4.1 Competencia perfecta o pura.

Una de las caracteristicas principales de la competencia perfecta es que
ninguno de los oferentes tiene la capacidad o poder para variar
significativamente los precios, pues los mismos son impuestos por la propia
competencia, (Alarcén, 2017), manifiesta que: “un mercado perfectamente
competitivo es aquel en el que ningin comprador o vendedor tiene el poder
para afectar de manera significativa los precios a los que se intercambian los

bienes.



Segun (Velasco, 2018) afirma que,

...la competencia pura, tal como era entendida por el pensamiento liberal
clasico, no es en la practica mas que una competencia imperfecta. La libre
competencia esta limitada por las propias diferencias de los mecanismos
del mercado, la falta de homogeneidad de los bienes o ejercicios, la
presencia de los llamados “poderes econdmicos” o “de mercado”, la
intervencién del Estado en la actividad econdémica, y por el mismo
ordenamiento juridico que en aras de otros intereses dignos de tutela,
sacrifica parcialmente la puerta libertad competitiva. (pg. 89)

El derecho en contra de la competencia desleal tiene como objetivo
proteger y cuidar la competencia con todos los beneficios que tiene la misma
mediante la prohibicién de las conductas desleales, es decir, aquellas que
ultrajan y van en contra de los principios de buena fe, por lo cual generalmente
se encuentran dentro del ordenamiento juridico de un pais y se aplican
mediante las politicas econdmicas establecidas por el poder ejecutivo. Es
decir que se convierten en elementos esenciales para promover la

productividad y la competitividad general de la economia de un pais.

1.4.2 Competencia imperfecta o practicable
Se considera como imperfecta toda competencia en la que existen
restricciones concretas que dafan el libre mercado, por tener un mayor grado

de control en la produccién de precios.

Las principales caracteristicas de la competencia imperfecta son:

e El nimero de oferentes es tan corto que uno solo puede influir para
modificar los precios.

e No existe plena movilidad de mercancias y factores productivos,
puesto que hay algun tipo de control

e No hay tipificacibn del producto, pero existen los productos

diferenciados.

e No hay plena libertad para permitir la entrada de nuevos oferentes
al mercado.
¢ No existe perfecto conocimiento de todos los movimientos ocurridos

en el mercado
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1.5 Clasificacion de la competencia desleal

La Norma Comunitaria define a la competencia desleal de la siguiente
manera: Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos o practicas

honestas.

De acuerdo a la LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DE
PODER DE MERCADO encontramos los siguientes actos:

Art. 27.- Practicas Desleales. - Entre otras, se consideran practicas

desleales, las siguientes: (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2017)

1.- Actos de confusidn. - Se considera desleal toda conducta que tenga
por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusion con la actividad, las

prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitacion de signos distintivos
ajenos, asi como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios

de identificacion que en el mercado se asocien a un tercero.

2.- Actos de engafio.- Se considera desleal toda conducta que tenga por
objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al publico, inclusive por
omision, sobre la naturaleza, modo de fabricacibn o distribucion,
caracteristicas, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de
venta, procedencia geografica y en general, las ventajas, los atributos,
beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios,
establecimientos o transacciones que el operador econdmico que desarrolla
tales actos pone a disposicion en el mercado; o, inducir a error sobre los
atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su
actividad empresarial.

Configura acto de engafio la difusion en la publicidad de afirmaciones

sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de
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acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad

corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante.

Actos de Imitacion. - Particularmente, se consideraran practicas

desleales:

a)

b)

La imitacibn que infrinja o lesione un derecho de propiedad
intelectual reconocido por la ley.

La imitacion de prestaciones o iniciativas empresariales de un
tercero cuando resulte idonea para generar confusion por parte de
los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la
prestacion o comporte un aprovechamiento indebido de la
reputacion o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales
imitadas podran consistir, entre otras, en el esquema general, el
texto, el eslogan, la presentacion visual, la musica o efectos
sonoros de un anuncio de un tercero.

La imitaciobn sistematica de las prestaciones o0 iniciativas
empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle
directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmacién en
el mercado y exceda de lo que, segln sus caracteristicas, pueda
reputarse como una respuesta natural (Constitucion de la
Republica del Ecuador, 2017).

Actos de denigracion. - Se considera desleal la realizacion, utilizacién o

difusién de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad,

el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles

de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el

mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

Constituyen actos de denigracion, entre otros:

a)

Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o
manifestaciones incorrectas o falsas u omitir las verdaderas, con el
objeto o que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el

crédito en el mercado del afectado.
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b) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o
manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o
ideologia, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras
circunstancias estrictamente personales del afectado.

c) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o
manifestaciones que, debido al tono de desprecio o ridiculo, sean
susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado.

Admitir prueba en contrario.

1.6 Derecho de lalibre competencia

El derecho de la libre competencia debe ser ejercido de acuerdo a la
normativa y las instituciones juridicas creadas para tal efecto, sus reglas,
teniendo como principios fundamentales la ética y moral, el orden publico y
sobre todo el bien de comun de la sociedad al igual que en la libertad de

decision de los consumidores y de los productores.

Esto conlleva a que exista un esfuerzo por parte de los productores por
mejorar sus servicios y productos, en todo aspecto, con el fin de tener un
desempefio mejor que sus competidores lo que conlleva a tener mejores
beneficios econdmicos, mientras que para los consumidores el derecho de
libre competencia significa tener una variedad de eleccion, poder escoger
entre varias opciones de todo tipo, dejando a su criterio el producto o servicio

consumido.

El Articulo 340 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR habla del Régimen del buen vivir, indicando que existe un sistema
nacional de inclusién y equidad social el mismo que es un conjunto de
sistemas, instituciones, politicas, nhormas, programas y servicios que deben
asegurar el ejercicio, la garantia asi como la exigibilidad de todos los derechos
reconocidos en la Carta Magna, cumpliendo asi los objetivos del régimen de
desarrollo para alcanzar el buen vivir, y protegiendo de esta manera la

propiedad intelectual (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).
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1.7 Requisitos de la marca

Los requisitos de la marca, por lo tanto, son fundamentales, ya que, sin
haber cumplido todos los pasos, no se puede dar paso al registro marcario
(Barzallo, 2015). El articulo 81 de la Decisién 344 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, establece “los requisitos que los signos deben satisfacer para

ser registrados COmMoO marcas y estos son:

Perceptibilidad, distintivita y, susceptibilidad de representacion grafica.
El tramite para registrar una marca para una persona natural o juridica,
nacional o extranjera. Se deben cumplir con requisitos, obligatorios a la hora

de registrar la marca:

e Contar con la solicitud de Registro de Signos Especificos.

e Tener el recibo de pago de las tasas.

e La etiqueta debe estar en digital, en formato JPG en tamafio
5%x5 cm.

e Presentar el certificado financiero, y asi optar a descuento.

e Acta donde se indique el representante legal, que hara la

introduccion del tramite.

e Documento de Prioridad.
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CAPITULO I

2.1 Registro de la marca
La normativa tiene un aporte muy importante en relaciéon con el registro
de la marca puesto que incluye un sinfin de elementos que pueden llegar a

ser registrados como los: sonidos, olores, sabores etc.

En un apartado también estan claramente establecidas la duracién del
registro, renovacion y cancelacion de marca, manteniendo los mismos plazos
gue se encontraban en antiguos cuerpos normativos. El Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual (IEPI), en su pagina web, nos da las facilidades
necesarias para realizar la solicitud de marca en linea, reduciendo la carga de
tramites presenciales y automatizando de manera eficiente el proceso de

registro (Rodriguez, 2017).

De tal forma el nuevo Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, de alguna forma plasma en un

listado de qué cosas se pueden registrar como marcas, en su articulo 359:

Se entenderd por marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los

signos que sean susceptibles de representacion gréfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca

en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:
1. Las palabras o combinacion de palabras;
2. Las imagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
Los sonidos, olores y sabores;
4. Las letras y los numeros;
Un color delimitado por una forma o una combinacion de

colores;
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La forma de los productos, sus envases o envolturas;
Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;

Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;

© © N o

Los hologramas; v,
10. Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores (Gonzalez, 2017).

Las marcas que identifiquen a instituciones del sector publico, deberan
reflejar la identidad cognitiva y cultural del pais o localidad segun corresponda,
de conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente. La
decision de cambio de estas marcas debera hacerse mediante decision
motivada de la méxima autoridad, en el caso de los gobiernos auténomos
descentralizados, serd necesario contar con la aprobaciéon del Consejo
respectivo. La identidad cognitiva y cultural del pais o localidad debera
considerar entre otras cosas los colores de las banderas, escudos, emblemas
nacionales o locales segun corresponda” (Codigo Organico de la Economia

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016)

Como podemos ver, nuestro coédigo, presenta una lista extensa de lo
que el comerciante en este caso como titular del acto, puede registrar como
marca suyay asi poder hacer actos de comercio con ella, para beneficio de si
mismo, puesto que ése es el mayor objetivo de una marca: mediante su

conocimiento hacer ganar un ingreso economico al comerciante.

Lo que si destacamos, es la lista de todo lo que se puede registrar como
marca, ya que, lo que imagine el ser humano puede registrarlo para hacer esa
idea suya y asi ganar algun ingreso econémico mediante su reconocimiento,

ya sea nacional o internacional (Bernardez, 2018).

2.2 Funciones de la Marca

Como es conocida la principal funciébn de la marca es la informar al
publico, el proceder u origen de los productos y/o servicios que se proteger

por tal querella y como se ha dicho ya varias veces el costurén débito ser
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absolutamente distintiva contra otras en el mercado, garita que, si no lo es,
entonces resulta torpe su superior funcion, ya que induciria al concurso
consumidor a una desidia en el consentimiento, quien creeria que esta
adquiriendo un producto y/o servicio, cuando verdaderamente son otros
distintos (Lanza & Casielles, 2018).

segun (Ibafie, 2018) afirma que:

la marca es precisamente el mecanismo que hace posible la
identificacidon y subsiguiente seleccién de los productos. Y se llega a la
conclusién de que la marca es el unico medio que, por permitir elegir
los productos a través de su identificacion, hace posible que la oferta
de productos de una misma clase sea transparente para el
consumidor.”

En tal virtud, se denota que la marca cumple un papel informativo dentro
del mercado, pues sin esta los consumidores no podrian identificar los
productos y servicios de otros, ni tendrian a su alcance elementos distintivos
gue les permita escoger libremente el producto o servicio de su preferencia.
Es asi como la marca esta destinada a cumplir dicho papel tan importante
dentro de la esfera econdmica, en este caso, seria dentro del Ecuador y en

general de todos los paises miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

2.3 Lanaturalezajuridica de la marca.

La doctrina alemana se destacO en la asignacién de una naturaleza
juridica determinada al derecho subjetivo de marca en el ultimo tercio del siglo
XIXy las primeras décadas del siglo XX. Los alemanes crearon dos categorias
juridicas: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes
inmateriales. Mientras que al derecho de patente se lo calificé unanimemente
como un derecho sobre un bien inmaterial, el derecho de marca origind un
amplio debate entre dos tesis: la primera que configuraba al derecho de marca
como un derecho de la personalidad y la segunda que la ubicaba dentro de la
categoria de los derechos sobre los bienes inmateriales. Esta disquisicion
repercute en cuestiones tan trascendentales como la admisibilidad de

sucesion de la marca, su sistema de cesién y la dependencia o independencia
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existente entre el derecho de marca reconocido en el pais de origen y los

derechos de marca protegidos en terceros paises (Moral, 2018).

2.4 El surgimiento del derecho sobre la marca

Los derechos sobre bienes inmateriales no pueden someterse con
caracter general al régimen establecido por el Cédigo Civil para regular la
propiedad de los bienes muebles o inmuebles pues necesitan normas
especiales. Sin embargo, la propiedad industrial forma parte del derecho
privado pues, al igual que la propiedad ordinaria, regula determinados bienes

y da lugar al nacimiento de derechos de exclusion absolutos (Tijoux, 2016).

El derecho sobre los bienes inmateriales se caracteriza por ser particular,
ya que si bien debe materializarse en una representacion fisica (corpus
mechanicum), recae sobre ideas y creaciones intelectuales cuyos limites son
dificiles de establecer. El derecho sobre los bienes inmateriales es temporal,

aungue en el caso de las maras cabe un nimero ilimitado de renovaciones.

2.5 Lacomparacion entre marcas mixtas

Las marcas mixtas estdn compuestas por una denominacion y un
elemento figurativo o grafico y son relativamente frecuentes en el trafico
econdmico por una actual tendencia a utilizar elementos graficos o figurativos
como signos distintivos frente a la debilidad inherente al elemento
denominativo que se inserta en la correspondiente marca. Son muy variados
criterios desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina frente a cual de todos

los elementos contenidos en una marca mixta es el predominante.

Si consideramos al elemento figurativo como un elemento meramente
decorativo, nos inclinaremos en favor de que el elemento denominativo es el
predominante, pero si logramos acreditar que el elemento grafico de la marca
ha alcanzado notoriedad en el sentido de que este elemento es el que capta
la atencién del publico, nos inclinaremos en favor de que el elemento grafico
es el predominante. Pero la regla general dice que la dimension caracteristica

es el elemento denominativo (Trujillo, 2017).
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2.6 Responsabilidad civil por lesion al derecho al uso exclusivo de la

marca.

Las marcas, en si mismas, son bienes integrantes del patrimonio de sus
titulares, de ahi que, de la misma manera como una persona puede sufrir un
detrimento en su patrimonio por el cometimiento de un acto ilicito por parte de
un tercero, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden ver
lesionado su legitimo derecho a usar y disfrutar de sus bienes incorpéreos

como consecuencia de un acto ilicito.

Si bien la legislacion ecuatoriana no dice nada al respecto, la doctrina
parece estar dividida en cuanto a la necesidad de contar con una resolucién
administrativa en firme acerca de la existencia de una infraccion sobre
derechos marcarios, previo a la presentacion de la demanda de dafos y
perjuicios ocasionados por una conducta antijuridica que atenta contra el

derecho del titular de la marca mixta registrada (Lopez, 2017).

2.7 Solicitud para proceder contra la mala fe

Como en toda ley, existen vacios legales, los cuales se solucionan con
jurisprudencia, doctrina o costumbre. En este caso, nos vamos a concentrar
especificamente en el articulo 362 del cédigo actual denominado Caodigo
Organico de La Economia Social de los Conocimientos Creatividad e

Innovacion que indica:

Art. 362.- Solicitud de mala fe. - Cuando la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales tenga indicios razonables
que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar

dicho registro.

Como vemos en este articulo se destacan las palabras “indicios

razonables” por lo que nacen las preguntas: ¢Qué lo diferencia del indicio
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comun y corriente? ¢Por qué llevarlo a la categoria razonable? Y ¢Qué

deberia considerar el juez para catalogarlo como un indicio razonable?

La proteccion juridica de las marcas, otorga una serie de derechos y
facultades a sus titulares, mismos que pueden ser personas haturales o
personas juridicas. “Estos derechos se dividen en derechos positivos, y
derechos negativos; si bien algunas legislaciones pueden variar en cuestiones

especificas, los lineamientos generales son los mismos.” (Martinez, 2018)

Segun el procedimiento de nuestro codigo, debemos de realizar una
solicitud para proceder la disputa legal de la marca supuestamente obtenida

de mala fe lo cual el articulo 362 redacta de la siguiente forma:

“‘Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro
se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal, podr4 denegar dicho registro.” (Cédigo Organico de

la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, 2016)

De igual forma, la persona que, ya sea para usurpar o “robar” la marca de
otra, tuvo que anteriormente realizar el respectivo acto de procedimiento del
registro de la marca ya que el cdédigo lo redacta de la siguiente forma en su

articulo 363.

Mala fe en la obtencion de registros marcarios. Aplicacion del articulo 137

de la Decision 486.

En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro
fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno referirse
al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los
Procesos 126-1P-2009 y 129-1P-2009.
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La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo
ordenamiento juridico. Este Organo Comunitario ha manifestado, sobre la

buena fe, que:

El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del
derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento
sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que,
como tal debe regir no sélo las relaciones contractuales sino también cualquier
actuacion en la vida de relacion de los sujetos de derecho. Se trata de un
postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla
excepciones en su aplicacion. La buena fe es concebida como la conviccion
0 conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de
la actuacion de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de
procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos v,
sobre todo, con la intencién de actuar en provecho propio y en perjuicio del

interés ajeno.
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METODOLOGIA

Para proceder la investigacion, sera precisado rendir ciertos métodos, es
arriar lo que facilite conmover a la verdad del problema, su funcionamiento y
desarrollo, y las transformaciones que ha sufrido en el lapso y el espacio,
hasta conmover al hito contemporaneo, y esto lo haremos en cojin a métodos
verificado que permitird una mejor conjugacion de la batalla con la verdad, por

lo tanto, rendir para ello los siguientes:

Método Cientifico. - la légica irrefutable es una consideracion orientada
a desembrollar fendmenos, decretar compromiso entre la historia y referir
jurisprudencia que expliguen los fenémenos fisicos del balén y permitan

obtener, con estos conocimientos, aplicaciones enseres al hombre.

En naciente cariz la logica irrefutable que se plantea en esta encuesta
pasara por diferentes niveles, de los cuales determinaremos la grafologia de
las diferentes normas legales que regulan el uso, aplicacion, indice e

influencia a una marca.

Método Histérico. - La deduccion historica o la metodologia del chisme
es en deduccion irrefutable especial del chisme; comprende varias
metodologias, técnicas y las directrices por el cual los historiadores usan

fuentes primarias y otras histéricas en su pesquisa.

Método Analitico. - Es la deduccién de pesquisa que consiste en la
desmembracion de un todo, descomponiéndole en sus genitales pudendas o
fundamentos para notar las causas, los productos y los efectos. Permite
entender mas de la sensacion de estudio, con lo cual se puede: explicar,
barbechar analogias, vislumbrar mejor su aspecto y sentenciar nuevas

teorias.
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Disefio de la investigacion.

Para la investigacion se plantea una proyeccion cualitativa, al encontrar la
relacion del nivel de informacién que se averiguado para el desarrollo de
trabajo, de esta manera se refleja la falta de Proteccion por parte de la
Constitucion y una Ley de Marcas, por ello es notario la necesidad de recurrir
a Tratados y Convenios Internacionales para subsanar las interrogantes que

puedan existir para su proteccion.
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PROPUESTA

Con el cambio de altitud universal de las empresas, los tipo se han
gastado en la urgencia de entrar un gimnasia plata sobre las posturas
inescrupulosas del uso indebido de las marcas, lo cual es una de las mas
primordiales circunstancias por las que se llevé a la averiguacién de esta
investigacion, ha sido neutral presidente para normalizar el asidero de la
codera de modo estandarizada, para de esta modo la escuela vencer la
falsificacion y el mal intencionado uso de terceros, que se encuentren lucrando

o aduefiandose de un producto ajeno.

Desde otro punto se debe sefal la evolucion, del emprendimiento de las
principales ciudades del pais, ha traido consecuencias que se incremente la
productividad de los productos necesarios para el consumo de los usuarios.
Debido a ello varios productos han ganado unos reconocimientos por los
variados productos que brinda al publico. Por lo cual existen varios habitantes
que han pretendido sacare un beneficio de ello y obtener ganancias con
productos similares y muchas de las veces si el producto no ha sido registrado
debidamente, esto ha dado lugar para los oportunista y mal intencionado
comerciante dando varios problemas de caracter administrativo y/o judicial,
siendo el gran problema el engorroso y largo tramite en dichas vias, por lo
tanto creemos que es necesario brindar o dar al duefio de un producto la
facilidad para que ponga una marca a su producto y la registre de una forma
mMAas rapida, ya que el registro es el mecanismo por el cual una marca o signo

queda legalmente protegido.

La suscripcion de una marca no solo permite garantizar la proteccion vy el
uso de una marca, con esto se protege al producto que es de consumo en la
sociedad y de esta manera se le aplique requisitos legales. Es por ello que la
propuesta plantea es para determinar que es primordial que exista una para
lo cual es indispensable de que se separe al derecho marcario de la ley de

propiedad intelectual, conformando un cuerpo legal independiente.
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2.1 Objetivo General

analizar las normas para desarrollar la aplicacién obligatoriedad del
registro de la marca a fin de preservar, mediante una Ley independiente de la
Ley de Propiedad Intelectual, para obtener una norma y procedimientos de

registro y proteccion a los signos distintivos.

2.1.1 Objetivos Especificos

¢ Alcanzar que el nombre de una especifica marca tenga plena nocién sobre
sus derechos y protejan su marca por medio del registro obligatorio.

e Concientizar al consumidor sobre el mal uso de una marcay los perjuicios
que esto acarrea.

e Plantear que el legislador moderar o reformar la constitucion, proteja a la

marca de un producto.

2.2 Plan Operativo de la propuesta

Mediante un analisis de la situacion que esta sufriendo los duefios de las
diferentes marcar, de una manera constitucional y una normativa; la razén de
esta division se basa en que es necesario que la Constituciébn ampare y proteja
a la propiedad de una marca, y que la parte normativa deba estar separada

del cuerpo legal en el cual se encuentra en la actualidad.

Por consiguiente, la propuesta a la reforma de la Constitucion es la

siguiente:

Constitucién del Ecuador
Seccion segunda Tipos de propiedad

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las
condiciones que sefiale la ley. Se prohibe toda forma de apropiacion de
conocimientos colectivos, en el &mbito de las ciencias, tecnologias y saberes
ancestrales. Se prohibe también la apropiacion sobre los recursos genéticos
gue contienen la diversidad biolégica y la agro-biodiversidad (Constitucién del
Ecuador, 2008).
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Como podemos observar la Constitucidon no hace referencia en ningun
articulo sobre la Propiedad Industrial y peor aun sobre las marcas y su
proteccion, debe haber una reforma para que el enunciado constitucional

guede del siguiente modo:

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

gue contienen la diversidad biolégica y la agro-biodiversidad.

Se reconoce la propiedad Industrial de acuerdo con las condiciones que
sefale la ley, se prohibe toda forma de apropiacién, del uso indebido de

Marcas y demas.

La marca es un instrumento eficaz y necesario para la politica de una
empresa y es un importante mecanismo para la proteccion de los
consumidores. Las condiciones en las cuales se desarrolla el comercio, la
internacionalizacion del mercado, las nuevas formas de contratacion, asi
como la tutela publica de los consumidores, justifican una nueva regulacién
juridica que la Ley de Propiedad Industrial actual no pudo contemplar. Para
qgue la marca cumpla con su verdadera funcion, es menester modificar, crear
o unificar determinadas instituciones que tratan sobre los derechos de esta,
para lo cual es necesario que se separe de la Ley de Propiedad Intelectual,
asi como del Il Libro de la Propiedad Industrial lo concerniente al capitulo VIII

sobre las Marcas.

Donde se conceptualice a la marca, se den las pautas para el uso
obligatorio de una marca registrada para, de esta forma, erradicar del Registro
de Marcas todas aquellas que no estan siendo usadas; que se establezcan
los principios juridicos en que se base la proteccion del consumidor y del
propietario de una marca. Es decir, que los requisitos para el registro, del

procedimiento de registro, de los derechos conferidos por la marca, de la
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cancelacion y nulidad del Registro, se encuentren en un solo cuerpo legal que

trate lo concerniente a ella.

Cabe resaltar de que esta nueva Ley, por la seguridad juridica, debe
disponer que el derecho sobre una marca se lo adquiere por el registro, pero,
quien tiene un signo notoriamente conocido en otro pais tiene a potestad de
anular la marca que se encuentre registrada posteriormente y que esta cree

confusién con la marca notoria.

Es preciso ingresar varias modificaciones en el sistema esto lo convertira
eficiente, la carga de la prueba del no uso de la Marca no debe recaer sobre
el demandante, sino que se debe introducir el mecanismo de la inversién de
la carga de la prueba ya que debe ser el titular de la marca quien dentro del
proceso tenga que demostrar que la estd usando de manera efectiva para
evitar su caducidad y asi poder renovarla. Otro de los puntos a tratar debe ser
el de las prohibiciones de registro de la Marca, estas deben ser prohibiciones
absolutas donde la accién es imprescriptible, o, relativas donde la accién se
ejercita dentro de un tiempo determinado por ejemplo cinco o cuatro afios para
asi demandar la nulidad, ademas se debe introducir dentro de la Ley la Marca
de Garantia, la Marca de Certificacion y la Cesién de la Marca. Esta Ley debe
respetar los Acuerdos Internacionales y basarse juridicamente de los

Principios del Tratado del Pacto Andino y la OMPI, entre otros.

Para la Competencia desleal, el abuso de terceros, la pirateria, imitacion,
etc., es necesario que la recopilacion de esta Ley o nueva Ley de Marcas
contenga ademas del procedimiento Administrativo y Judicial las sanciones
gue deben ser impuestas a quienes hagan uso abusivo y fraudulento de una

Marca.
Creemos que es necesaria la creacion de un Tribunal especializado en la

materia para que este sea el encargado de ejecutar esta ley de Marcas, v,

sancionar a quienes la infringen.
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CONCLUSIONES

Las autoridades capacitadas del ecuador no mantienen un compromiso
de elucubrar la coexistencia marcaria de hecho, como justificativo a su
ineficiencia para licenciar que exista un registro pulido o textual a una marca
anticipadamente registrada, que convivan en el interior del mercado, pues el
compromiso de velar por el camino recto anticipadamente adquirido por el
titular prioritario de bienaventuranza codera y por la posibilidad y

bienaventuranza de la audiencia en general.

Mediante el dialogo se puede llegar a un acuerdo entre las dos partes para
que dos marcas idénticas o muy similares, se mantengan vigentes en el
mercado, pero deben cuidar el tipo de acuerdo que se llegara. Porque en
ocasiones solo se piensa en el beneficio propio y no se considera el bienestar

de los usuarios quienes son realmente los compradores.
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