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RESUMEN

El siguiente trabajo de titulacion abarca el tema de “La aplicacion de derechos de
propiedad industrial de Marcas en materia de registros.” La falta de registro de Marcas
en el Derecho de Propiedad Industrial genera conflictos civiles y administrativos por
el uso de Marcas sin autorizacion, todo esto se debe muchas veces al desconocimiento
sobre el tema y muchas veces a la inexistencia de un eficaz control del manejo de las
Marcas dentro de Ecuador el desconociendo sobre el necesario registro de la Marca
expone al empresario a ser victima de los competidores desleales, mencionando
también el uso incorrecto que den al signo distintivo y a los productos o servicios a los
que ella represente. En el Ecuador es el SENADI el organismo administrativo
competente para: propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender todo lo
concerniente a las Marcas en el marco de lo establecido en el Cédigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual (2016), demas leyes
y tratados internacionales y que ain son poco conocido por muchos emprendedores,
empresarios y juristas lo que es necesario profundizar en su andlisis para ofrecer
propuestas y alternativas que faciliten su comprension y orienten su aplicacion en la
practica. Afin de ofrecer de forma clara toda la informacion necesaria para comprender
este proceso relacionado con el registro de la Marca en Ecuador, y fortalecer este
proceso, evitando limitaciones y confusiones en lo que respecta al registro de las
Marcas, asi como el mal uso de estas. Este trabajo tiene el objetivo de contribuir con
el conocimiento y la implementacién préctica de los procesos juridicos concernientes
a la aplicacion de los derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de
registros en el Ecuador.

Palabras Claves: Registro, Marcas, Propiedad Industrial.



ABSTRACT

The following title work covers the topic of "The application of industrial property
rights of Trademarks in the field of registrations." The lack of registration of
Trademarks in Industrial Property Law generates civil and administrative conflicts for
the use of Trademarks without authorization, all this is often due to ignorance on the
subject and many times to the lack of effective management control of Trademarks
within Ecuador, ignoring the necessary registration of the Trademark exposes the
entrepreneur to be a victim of unfair competitors, also mentioning the incorrect use
that they give to the distinctive sign and the products or services that it represents. In
Ecuador, SENADI is the competent administrative body to: promote, promote,
encourage, prevent, protect and defend everything concerning Trademarks within the
framework of what is established in the Organic Code of the Social Economy of
Intellectual Property Knowledge ( 2016), other international laws and treaties that are
still little known by many entrepreneurs, businessmen and lawyers, which is necessary
to deepen their analysis to offer proposals and alternatives that facilitate their
understanding and guide their application in practice. In order to clearly offer all the
information necessary to understand this process related to the registration of the
Trademark in Ecuador, and strengthen this process, avoiding limitations and confusion
regarding the registration of the Trademarks, as well as the misuse of these. . This work
has the objective of contributing to the knowledge and practical implementation of the
legal processes concerning the application of the industrial property rights of
Trademarks in the field of registrations in Ecuador.

Keywords: Registry, Trademarks, Industrial Property.
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INTRODUCCION

La economia social de los conocimientos, creatividad e innovacion trata el tema de la
Propiedad Industrial y en él se encuentra precisamente todo lo relacionado con la
aplicacion de derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros,
figura que conlleva gran complejidad en Ecuador y que a medida que se vaya
desarrollando este trabajo analizaremos las razones que llevan al registro de la Marca
a convertirse en un elemento importante de la Propiedad Industrial.

Las Marcas datan de mediados del siglo XVIII, y son signos especificos que
caracterizan a un producto, los cuales incluyen representaciones gréficas y lemas
comerciales, tomando como referente que estos signos o lemas, no pueden contener
expresiones o alusiones de productos o marcas similares, ya que se perjudica el
producto o marca en el sistema de mercado y comercializacion.

Cabe considerar que, en el afio 2015 el economista Osorio, en su publicacion “Las
marcas y su importancia en el ecuador”, refiere que la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI), es “un signo distintivo que indica que ciertos bienes o
servicios han sido producidos o proporcionados por una persona 0 empresa
determinada”.

En tal sentido, es lo que confiere la importancia que representa la marca en la economia
y desarrollo social, por lo tanto, configurar un sistema de proteccién y registro de
marca, que oriente al consumidor a identificar el producto, bien o servicio que compra,
es lo que le permitird conocer las caracteristicas de calidad y garantia del producto,
bien o servicio que esta adquiriendo para satisfacer sus necesidades, pues es la maraca,
un identificador Unico de personificacion.

En el Ecuador, el registro de una Marca es lo que otorga el derecho de exclusividad
sobre ella, esto significa que si una persona natural o juridica, nacional o extranjera,
desea tener este derecho de exclusividad sobre una Marca debe registrarla, de lo
contrario mientras la Marca no esté registrada, no es posible evitar que otros la utilicen.
En este contexto, se hace necesario aclarar que, en Ecuador, la Marca debe ser
registrada en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), el cual se
encuentra regida bajo el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion (2016), en adelante “Codigo Ingenios

(2016)”, y se define por Marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos



0 servicios en el mercado y podrén registrarse como marcas los signos que posean
capacidad distintiva ya sean graficos mixtos o denominativos”.

Lo mas importante que se debe considerar al momento de registrar una Marca, es la
exclusividad que se tendra sobre ella, y la desventaja de no registrarla, se deriva a que
cualquier persona natural o juridica puede hacer uso de la inversion, esfuerzo y tiempo
que se ha dedicado en la creacion del concepto de la marca.

La importancia de la Marca surge a partir de la existencia de los mercados nacionales
e internacionales, pues es bien sabido que una de las finalidades primordiales del
desarrollo de las sociedades comerciales radica en el nacimiento de un sujeto de
derechos, titular de un establecimiento comercial que interactia activamente en el
mercado.

Por lo tanto, establecer la importancia de las Marcas como objetos de derecho y
efectuar un estudio pormenorizado del sistema ecuatoriano, asi como de los sistemas
internacionales que han incluido en sus cuerpos normativos a la Marca para la
proteccion de la Propiedad Industrial, refleja la necesidad que se tiene de crear,
promover y fortalecer los procesos juridicos en materia de registro de Marcas que
protejan su uso adecuado y ofrezca beneficios tanto para los emprendedores y
empresas como para los consumidores, y de esa manera evitar el registro abusivo de
Marcas y la solucién juridica de controversias, ya que en la actualidad existe la
falsificacion y adulteracion de muchas Marcas.

El problema a abordar en esta investigacion radica en que el registro de la Marca en la
Legislacion Ecuatoriana se halla prescrito en el Cadigo Ingenieros (2016); el tema de
la Marca se encuentra dentro de lo relativo a la Propiedad Industrial. Si bien es cierto
que La Constitucion del Ecuador, no especifica la proteccion de signos distintivos, en
su articulo 322, reconoce los derechos de propiedad intelectual, y al apegarnos al
articulo 425 de la misma, el orden jerarquico de aplicacion de las normas sera el
siguiente: La Constitucion, los tratados y convenio internacionales; las leyes
organicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los
acuerdos y resoluciones; y los demas actos y decisiones de los poder publicos.

Por lo tanto, este trabajo estara enfocado en realizar un analisis juridico sobre los
elementos referidos a la aplicacion de derechos de propiedad industrial en materia de
registro de Marcas en el Ecuador, respecto al Codigo Ingenieros (2016) y demas
Tratados Internacionales, afin de ofrecer de forma clara toda la informacion necesaria

para comprender este proceso relacionado con el registro de la Marca en Ecuador, y



fortalecer este proceso, evitando limitaciones y confusiones en lo que respecta al
registro de las Marcas, asi como el mal uso de estas; pues la falta de proteccion, por
una parte implica dafio al duefio de una Marca, y por otro riesgo para el consumidor
ya que puede confundirse a la hora de decidir y adquirir el producto.
Con el proposito de abordar el tema de la aplicacion de derechos de propiedad
industrial de Marcas en materia de registros, para contribuir a la difusion de las normas
juridicas nacionales e internacionales en la materia; favoreciendo la competencia justa,
brindar seguridad al productor de bienes y servicios, estimular y apoyar las
innovaciones y creaciones, y favorecer los avances tecnologicos y culturales, se
desarroll6 las siguientes tareas:

e Analizar la Legislacion Ecuatoriana; y, las Leyes, Convenios y Tratados
Internacionales en relacién a los derechos de propiedad industrial de Marcas en
materia de registros.

e Analizar el Cdédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos de
Propiedad Intelectual en materia de la regulacion de los procesos de registro de
Marcas y los derechos de propiedad industrial.

e Comparar lo establecido en los Tratados y Convenios Internacionales en lo
concerniente al registro de Marcas que no sean estipulados en la Constitucién y el
Cddigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos de Propiedad
Intelectual.

e Determinar las principales debilidades que en materia juridica enfrentan los
ecuatorianos en relacion con el ejercicio de los derechos de propiedad industrial de
Marcas en materia de registros.

e Contribuir con el fortalecimiento del conocimiento y la implementacién practica
de los procesos juridicos concernientes a la aplicacion de los derechos de propiedad

industrial de Marcas en materia de registros en el Ecuador.

Esta investigacion se circunscribe en la aplicacion de derechos de Propiedad Industrial
de Marcas en materia de registros, a partir del analisis del C6digo Ingenio (2016). Cabe
destacar, que el registro de la Marca en la Legislacion Nacional Ecuatoriana, es un
cuerpo normativo que protege a las marcas en su Capitulo VI “De las Marcas”; asi
como en su Reglamento de Cddigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos, en concordancia con los Convenios Internacionales.



CAPITULO |

1.1 La Marca: Fundamentos Teoricos y Juridicos.

A partir del andlisis de los referentes bibliograficos nacional e internacional existente
sobre el tema del registro de la Marca y su uso en la Legislacion Nacional y su
aplicacion en la Legislacion Ecuatoriana, y de los Tratados Internacionales se
encuentra, que un elemento esencial de una marca es la distintividad, convergiendo
que el signo de una marca sera distintivo cuando por si solo sirva para identificar un
producto o servicio, sin que este se confunda con él o con sus caracteristicas.

A partir de esta premisa, en el presente estudio se delinea las principales regulaciones
y requisitos que conforman el marco legal vigente que rigen para el registro y uso
debido de una Marca, tema central de esta investigacion.

1.1.1 Conceptualizacion de la Marca.

Existen muchas definiciones para el concepto de “Marca”, a continuacion,
conoceremos como es definida por algunos autores:

Breuer (1946) define la marca como “el signo caracteristico con que el industrial,
comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o
explotacion agricola.” Por su parte, Chavanne y Burst (1976) la marca “es un signo
sensible colocado sobre un producto o acompafiado a un producto o a un servicio y
destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los
servicios prestados por otros.”

Seguidamente, la Directiva del Consejo Europeo (1988) en materia de marcas dispone
en su articulo 2:

“Podran constituir marca todos los signos que pueden ser objeto de representacion
gréafica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de su representacién, a condicion de que tales
signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de
los de otras.”

En este sentido, se puede inferir que la marca en rasgos generales es un nombre, una
sefial, un simbolo, un disefio, un término, o una mezcla entre estos elementos que de
forma unica identifica productos y servicios de una razon social o persona natural

diferenciandola de sus competidores.



1.2.1 Concepto de Juridico de Propiedad Industrial

Para llegar a la construccion de una concepcion juridica sobre la propiedad industrial,
se hace necesario entender que la propiedad industrial es fragmento del contenido del
moderno de Derecho mercantil, y su ordenamiento juridico esta vinculado
estrechamente con la propiedad intelectual. De alli que, la escuela mercantilista le
enmarca dentro del derecho de la competencia. En otros términos, se reconoce en el
marco de la economia del mercado la libertad de empresa, a la cual se le crea un marco
normativo que le permite competir en un marco de lealtad y libertad. De igual manera,
atafie la regulacién de una serie de derechos que son conferidos a su titular, entre ellos
el derecho exclusivo de explotar el objeto sobre el que recaen y por tanto quedan
excluidos del principio de la libertad de empresa y, por consiguiente, de la libre
competencia. Por tanto, no se les permite a terceros su explotacion sin el
consentimiento del titular (Fernandez, Otero y Botana, 2017, p. 55).

En pocas palabras, la propiedad industrial se puede definir como aquella en la que se
usa creaciones y signos distintivos para los productos, otorgandole exclusividad de uso
y exportacién del bien o servicio al autor, teniendo concordancia con lo que expone
Cérdenas (2003), cuando indica que la propiedad industrial contempla dos aspectos
fundamentales que se pueden distinguir uno antes que el otro, uno que refiere al
proceso intelectual de abstraccion del pensamiento (actividad eminentemente personal
que le corresponde al autor por su propia naturaleza humana, a la que se le conoce
como un derecho personal del autor) y el otro que atafie propiamente al producto, como
resultado de la actividad intelectual y creativo de naturaleza real. (pp. 108-109)

dos aspectos fundamentales que se pueden distinguir uno antes que el otro:

A efectos de cumplir con los objetivos de este estudio, se resalta el hecho que la
propiedad industrial segun la clasificacion de la OMPI (2016), abarca:

1. Creaciones industriales: En este grupo se circunscriben los modelos
industriales, las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los secretos
industriales, los dibujos industriales, y las variedades vegetales.

2. Signos distintivos: En este grupo se suscriben las marcas, las denominaciones
de origen, los nombres comerciales, y los avisos comerciales.

3. Regulacion industrial: licencias y competencia desleal, incluye también los
modos de sanciones para la competencia desleal, para aquellos practicas o actos

contrarios a procedimientos honrados en el ejercicio del comercio o los



negocios, principalmente los actos que puedan causar confusion con los
productos o servicios.

4. Los conocimientos técnicos o know-how y la transferencia de tecnologia.
Finalmente, a partir de este contexto presentado, hay que tener claridad que la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, es la institucién que regula
al “derecho de marca” y define que las marcas son una de las especies de la Propiedad
Industrial y se clasifican dentro de los signos distintivos. En el ecuador la disposicion
general de la Propiedad Industrial la hallamos normada por el Cédigo Ingenios 2016,
en sus articulos 263, 264 y 265, los cuales mas adelante serdn materia de anlisis para
este estudio.

1.1.3 Concepto Juridico de la Marca

De acuerdo con lo establecido en el articulo 134 Titulo VI, de las marcas, de la
Decision 486 de la Comunidad Andina,

“A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grafica. 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:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los nUmeros;

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

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacién de los signos 0 medios indicados en los apartados anteriores.
(Decision Andina 486.p.48)

Como podemos analizar la funcion principal de una marca es determinar el origen

empresarial de los productos y servicios ofertados en el mercado. Es decir, que el

consumidor sepa con claridad que ofrece cierto bien o servicio.

Esto permite deslumbrar la relacion estrecha con lo establecido en el Cddigo

Ingenieros (2016), en su articulo 359, capitulo VI de las maracas, que dicta “Se

entendera 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 grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningun caso seré obstaculo para su registro.”

1.1.4 Objeto de la Marca

El objeto de la marca es el signo distintivo sea de la naturaleza que sea, sobre el que
se concede un derecho de uso exclusivo por parte del Estado para designar
determinados bienes o servicios.

1.1.5 Finalidad y Funciones de la Marca

La marca constituye a la finalidad especifica de la publicidad que es proponer y
promover productos cualificados. Proporciona identidad y diferenciacion a los

productos o servicios aumentando su valor respecto a los que no tienen marca.

Segun Salcedo, F (s/f) Las principales funciones de una marca son:

- Distinguir un producto o servicio de otro. La fuerza distintiva es la funcion esencial
de una marca; la cual le permite al consumidor elegir el producto o servicio que desea
y al elegirlo retribuye el esfuerzo del titular de la marca que construye una clientela 'y
aumenta sus ganancias.

- Indicar procedencia. Se relaciona el producto con el fabricante, o sea, el que dio
origen a esa marca, es cuando decimos esta marca es de cierta empresa y lo adquirimos
0 no.

- Indicar calidad. Se garantiza calidad uniforme. El cliente espera encontrar igual o
mejor calidad que la primera vez que lo adquirid debido a que las empresas se
concentran en conservar su clientela a través de las caracteristicas del producto.

- Brindar publicidad autbnoma. La marca acumula fama en si misma, ese prestigio
adquirido queda en la marca, este beneficio se puede aprovechar para
otros productos dentro de la misma linea o para ampliar la linea de productos, lo cual
le genera a la empresa mayor recordacion de la marca y por lo tanto un mejor grado
de posicionamiento en el mercado generandole mayor rentabilidad.

1.1.6 Tipos de Marca

Para el desarrollo de este epigrafe consideraremos lo que establecen los autores Cel
(2019) en su publicacion Clasificacion de marcas y Encolombia (s/f) en su publicacion
¢qué tipos de marcas existen?, de alli que dentro de los tipos de marcas mas frecuentes

encontramos:


https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml

e Marcas Nominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio
a través de mas de una letra, digitos, nimeros, palabras, frases 0 combinaciones
de ellos. Constituyen un conjunto legible y/o pronunciable. (Cel 2015, p.4)

e Marcas Figurativas: Integradas unicamente por una figura o un signo visual
“logotipo”. Se caracteriza por su configuracion o forma particular totalmente
impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la
gréfica, asi, podria ser una manzana que lleva un concepto directamente
vinculado. O podria ser un conjunto lineas que no represente un concepto en
particular. (Encolombia (S/1))

e Marcas Mixtas: Es la combinacion de uno o varios elementos denominativos
o verbales y uno o varios elementos graficos, de color o tridimensionales.
Podria limitarse a la presentacion de denominaciones con un tipo especial de
letra y/o color. (Cel 2015, p.6)

e Marcas Tridimensionales: Consistentes en la forma de los productos, sus
envases 0 sus empaques. Al contar con volumen pueden ser percibidas por el
sentido del tacto. (Cel 2015, p.6)

e Marcas Sonoras: La evolucién del comercio ha dado lugar al nacimiento de
diversos signos, como son las marcas sonoras. A través de los cuales las
empresas pueden identificar sus productos y servicios. Estas marcas se
caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodia, con la cual la
gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada
por un competidor. Estas marcas, deben ser representadas graficamente por
intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompafada de un
archivo de sonido que soporte la grabacion digital que es puesta a disposicion
de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial. (Encolombia (S/f))

1.1.7 La Propiedad Industrial desde el punto de vista juridico.

La propiedad industrial, desde el punto de vista juridico, se ha estudiado a la luz de los
derechos de propiedad intelectual, en tanto que, desde el punto de vista contable, se
estudia como capital intelectual, se alli que la investigacion realizada por Roman
(2002), establece que el capital intelectual es el principal activo generador de éxitos en
las empresas del siglo XXI. En relacion al capital intelectual especifica lo siguiente:
Actualmente el valor de las marcas, la relacion con los clientes, la productividad y

motivacién de los empleados, asi como la innovacién y proyectos de investigacion y



desarrollo, entre otros activos “invisibles” que se insertan dentro de lo que se conoce
como capital intelectual, permiten mas creacion de riqueza que los clasicos factores de
produccién y, a menudo, lo consiguen de manera mas rapida (p. 140).

No obstante, esta investigacion es un referente indirecto para los fines y propositos del
presente Trabajo de Grado, ya que su relacion dentro del manejo operativo de las
medianas empresas industriales, no ha sido investigado; por cuanto la variable que se
estudia en la presente investigacion es la propiedad industrial como una herramienta
de gestion estratégica en las medianas empresas industriales. De manera que por no
contar con antecedentes de investigacion directos, se estudiard sobre una base
empirica, y de ahi que esta investigacion se considere una aproximacion a la
exploracion de lo que puede significar la propiedad industrial para cualquier mediana
empresa industrial, si la valora como un activo intangible bajo la forma de capital
intelectual, la incorpora y la utiliza como herramienta de gestion estratégica.

1.1.8 El Derecho Marcario

En la edad media surge las primeras marcas, las cuales son utilizadas
fundamentalmente por los comerciantes y artesanos, cuyo propdsito se centraba en
marcar sus productos para diferenciarlos de la competencia. La marca que ellos
colocaban al producto estaba representada por un tipo de “sello especial de calidad”,
el cual no sélo cumplia con la funcién de garantizar las normas y calidad de
fabricacion, sino ademas representaba una forma de garantia para no ser castigados
por producir productos de baja calidad.

Asi pues, la norma conocida como “Bakers Marking Law” fue una de las primeras
leyes marcarias que surgieron en el mundo y se registra en Inglaterra en 1266, esta
regulaba el mercado del pan, y obligaba a los panaderos a colocar su marca en los
productos. Posteriormente ante la llegada de la Revolucion Industrial, y el creciente
intercambio, exportacion e importacién comercial que se genera, aparece una nueva
realidad social, la necesidad de resguardar el comercio, pues se eleva de manera
significativa el nimero de juicios por imitaciones y falsificaciones de marca, por lo
cual el registro de marca resulta un hecho imperante no sélo a nivel nacional sino
internacional, a fin de viabilizar el desarrollo local, nacional e internacional del
comercio, la economiay la sociedad Schmitz, (2009).

A partir de esta realidad de desarrollo comercial, econémico y social, surgen las
primeras leyes de marcas comerciales, en algunos paises de Europa, Reino Unido y en

Ameérica Estados Unidos, paises que obligaban a registrar los signos comerciales. De
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alli que, comienza propiamente la llamada era moderna para la proteccion de obras
intelectuales, y con ella, se conceden privilegios no a las personas que escriben (autor)
sino a quienes difunden la obra escrita. (Schmitz Vaccaro, 2009, pp. 66-68).
Inglaterra en el afio1710, promulga la primera ley moderna de derechos de autor y
cobra vida el “Estatuto de la Reina Ana”. Después de esta, otros paises continlian
regulando en sus legislaciones los derechos de autor, asi pues, para finales del siglo
XVIII, aparecen las primeras normas modernas sobre derecho de autor en paises de
Europa, y durante el siglo X1X, se divulgan las iniciativas legislativas a la generalidad
de las naciones europeas, pasando de ahi también a Norte y Latinoamérica (Schmitz
Vaccaro, 2009, pp. 66-68).

Cabe destacar, que la imperante necesidad social de territorialidad, fue uno de los
determinantes para la suscripcion de primeros tratados de proteccion de obras y
derechos de autores, dando origen al Convenio de Paris y el Convenio de Berna, asi
como la creacion de un 6rgano administrativo internacional. (Schmitz Vaccaro, 2009,
pp. 66-68)

Actualmente, las organizaciones empresariales ante la globalizacion, se encuentran
sumergidas en una competencia comercial abismal, tanto a nivel nacional como
internacional, trayendo como consecuencia que la empresa se diferencie a si misma,
en especial conseguir distintividad a cada servicio o bien que ofrecen al publico en el
mercado, para distinguirse de la competencia. Es en este punto critico, donde
precisamente las marcas constituyen una herramienta fundamental para distinguir y
orientar al consumidor, para que identifique lo que él necesita para cubrir sus
necesidades.

En este sentido, se hace necesario aseverar, que una marca hace referencia a un signo
visible, permitiendo a las personas juridicas y naturales con negocios prestadoras de
bienes y servicios, distinguir sus productos de otros que ofrecen lo mismo en el
mercado, en otras palabras, es mediante una marca bien definida que se facilitard a la
persona u organizacion diferenciarse de sus competidores.

El articulo 359, Capitulo VI, De las Marcas, seccién 1 de los requisitos de proteccion
del Cddigo Ingenios (2016) del Ecuador, define la marca como “cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos que sean susceptibles de representacion grafica” (Codigo Ingenios,

2016, p. 64).
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En este contexto, para completar el concepto de Marca en el Ecuador, se hace
necesario, considerar lo que expresa el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
SENADI (2020), con respecto a la marca “un signo que distingue un servicio o
producto de otros de su misma clase o ramo en el mercado. Puede estar representada
por una palabra, nimeros, un simbolo, un logotipo, un disefio, un sonido, un olor, la
textura, 0 una combinacion de estos” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales —
SENADI, 2020a, parr. 1).

Especificamente, a nivel nacional en el ecuador, el procedimiento para el registro de
marca dictado en el Cédigo de Ingenieros (2016), del procedimiento de registro, “La

solicitud para registro de una marca se presentara ante la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y
demas normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el
reglamento establecera los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el
examen de la solicitud, su publicacion, la presentacién de oposiciones y la concesion
o0 denegacion de la solicitud. (Codigo Ingenios, 2016, p. 66)

Especificamente para comprender mejor este procedimiento de registro en el ecuador,
se debe considerar que este hecho de forma general involucra:

1. Suscribir, generar o crear una solicitud de registro ante el SENADI, teniendo
en cuenta el contenido, requisitos, plazos y procedimientos establecidos que
implican una evaluacion a la solicitud, su publicacidén, y con ello se esperara la
presentacion de oposiciones de terceros, para finalmente conceder o denegar
dicho registro.

2. Una marca se puede proteger registrandola, y para ello se presentan una
solicitud de registro en la oficina nacional o regional de marcas y se abona las
tasas correspondientes. (SENADI, 2020).

A nivel internacional, existen tipificadas dos opciones:

1. Presentar una solicitud de marca en la oficina de marcas de cada uno de los
paises en que se quiera obtener proteccion.

2. Solicitar utilizar el Sistema de Madrid y cancelar las tasas que indiquen segun
la materia y rama de comercio.

Por otra parte, dentro de las funciones que cumple la marca segun Schmitz 2012, son:
“indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su
eventual reputacion e implicar en los consumidores una distintividad inherente o

adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca” (p. 12).

12



Por lo tanto, no podemos olvidar, que depende de la decision que tome el autor, las
marcas pueden estar conformadas por denominaciones o razones sociales, nombres
propios, palabras inventadas, (marcas nominativas), con los envoltorios, empaques,
envases, la forma o presentacion de los productos (marcas tridimensionales), con logos
o disefios (marcas innominadas), o haciendo combinaciones entre estos elementos
(marcas mixtas), (Schmitz, 2012)

Sin embargo, habitualmente, se puede considerar como marcas las letras, dibujos,
numeros, palabras, fotos, colores, logotipos, etiquetas, formas o una mezcla de estos
elementos, utilizados para diferenciar servicios 0 productos de diferentes personas
juridicas, por lo general se admiten Gnicamente los signos que se aprecian visualmente
0 que puedan ser representados graficamente (Schmitz Vaccaro, 2012).

Uno de los principios mas importantes que rigen a las marcas, es su proteccion y
derechos exclusivos a determinados servicios o productos referentes al ramo comercial
seglin su registro. En este aspecto, se hace necesario mencionar que la clasificacion
internacional de Niza, divide los productos y servicios en 45 clases; corresponden las
clases de la 1 a la 34 para productos y de la 35 a la 45 para servicios (OMPI, 2012).
Jaén, 2019, hace referencia a que una de las principales importancias de las marcas se
debe a su valor econdmico y el dominio de marketing que tienen o pueden llegar a
tener como lider en el mercado, es otras palabras su posicionamiento en el mercado y
su trascendencia nacional e internacional. (p.9)

Entonces, podemos entender que una marca puede llegar a ser tan valiosa como la
empresa misma, ya que el valor de una marca puede superar a todo el negocio en si,
de alli que, muchas empresas son compradas por otras, de igual o mayor tamafo, por
el valor de las marcas que tienen. Por lo tanto, las marcas deben ser protegidas porque
constituyen uno de los activos mas valiosos con el que pueden contar y su registro ante
el OMPI genera, a su titular, el derecho superior al uso exclusivo que puede otorgarle
la LPI, pues sélo el cdmo autor, es el Unico que, licitamente puede usar la marca en los
productos o servicios indicados en el titulo de registro de igual manera sera el Unico
en otorgar a un tercero su uso u oponerse a que este, obtenga el registro de una marca
0 aviso comercial, que sean idénticos o semejantes en grado de confusion, aplicados
productos o servicios iguales o similares (Aranda, s.f.).

1.1.9 La Propiedad Industrial y el registro de la Marca en Ecuador

Lo relativo a la Propiedad Industrial y el Registro de las Marcas aparece en el marco

juridico ecuatoriano, por primera vez en la Constitucion del Ecuador en afio 1835, en
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su articulo 99 especificamente se planteaba: “El autor o inventor tendra la propiedad
exclusiva de su descubrimiento o produccion, por el tiempo que le concediere la ley;
y si esta exigiera su publicacion, se dara al inventor la indemnizacion
correspondiente.”. Disposicion reguladora que continto intacta en las Constituciones
Ecuatorianas de los afios 1845, 1851, 1852, 1861. (Santos, 2014, p11)
Posteriormente en la Constitucion Ecuatoriana del afio 1869, se continda evidenciando
esta regulacion, solo que se plasma en el Articulo 97, “El autor o inventor tendra la
propiedad exclusiva de su descubrimiento o produccion por el tiempo que le
concediere la ley”’; manteniéndose este dictamen hasta el afio 1878. Es a partir de la
Constitucion Ecuatoriana del afio 1897 es su articulo 18, donde se presenta una
transformacion y profundizacion en relacion a este derecho, expresando: “Todos gozan
de libertad de industria, y, en los términos prescritos por la ley, de la propiedad
exclusiva de sus descubrimientos, inventos y obras literarias”. (Santos, 2014, p11)
Cabe destacar, que es hasta el 31 de octubre del afio 1899, cuando en Ecuador aparece
la primera Ley de Marcas, con la finalidad de regular de forma legal la Propiedad
Intelectual e Industrial, para el afio 1900, Ecuador firma con Francia el “Convenio para
la Proteccion Reciproca de Marcas de Fabrica y Comercio”, cuyo proposito era
consagrar a franceses y ecuatorianos las mismas garantias en cuanto al derecho sobre
sus marcas y productos. Mas adelante, surgieron algunas reformas a la Primera Ley de
Marcas que se describen a continuacion:
- Decreto Legislativo no. 2 del 17 de octubre del afio 1900, considera la primera
reforma a Ley de Marcas.
- Decreto Legislativo No. 7 del 9 de octubre del afio 1901, atafie a la segunda
Reforma de la Ley de Marcas.
- Decreto Ejecutivo No. 2 del 19 de octubre del afio 1901, contempla la tercera
reforma de la Ley de Marcas. (Del Valle, 2015, p.20)
Es en el afio 1908, cuando en el ecuador se promulga la segunda Ley de Marcas, en
ella se acoge el sistema declarativo al establecer, que si alguien dijere que la marca
inscrita le pertenece por ser el primero que la publico y la uso por un término de cinco
anos, que, si la marca contraviene a lo dispuesto el art 6, podia el interesado oponerse
a su inscripcion. Esta Ley de Marcas de 1908, enfrent0 5 reformas.
Ecuador, en el afio 1910, suscribe en la Cuarta Conferencia Internacional realizada en
Buenos Aires su primer convenio internacional en la materia. Ya para 1928 Ecuador

promulga su Tercera Ley de Marcas, esta se denomind “Ley de Marcas de Fabrica”,
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esta ley establecio el pago de impuestos a los derechos para la inscripcién, renovacion,
transferencia y registro de marcas, esta fue la Ley con mayor vigencia en la materia
siendo reformada hasta 1998. (Del Valle, 2015, p.21)

En el afio 1967, en la Constitucion de Ecuador, por primera vez, se utiliza la palabra
marca, en su Articulo 57, dicta: “Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes,
marcas, modelos, distintivos o nombres comerciales, agricolas e industriales, con
arreglo a la ley. En todo producto nacional se hara constar la procedencia ecuatoriana”.
En el afio 1998, se expide y publica una nueva Ley de Propiedad Intelectual, en el
Registro Oficial No. 320, es en esta Ley es donde se crea el Instituto Ecuatoriano de
la Propiedad Intelectual (IEPI), con la finalidad de ser el ente ejecutor de esta Ley.

En el afio 1999, Ecuador se adhiriere al Convenio de Paris, mediante Registro Oficial
No. 320. El 19 de septiembre de 2000 la Comunidad Andina de Naciones, CAN, a la
cual pertenecia Ecuador, aprueba la Decisidn 486, actualmente en vigencia, esta se dio
a la falta de proteccion y a la competencia desleal que surgié. (Gomez y otros, 2019,
p.63)

El Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos de Propiedad
Intelectual, es promulgado en 2016, este deroga la Ley de Propiedad Intelectual. Esta
Ley es el Cuerpo legal que rige a las personas naturales, juridicas y demas formas
asociativas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y
Saberes Ancestrales y su articulacion con sistemas de educacion, educacion superior
y cultura en el marco de la economia social de los conocimientos, la creatividad y la
innovacion. Finalmente, en el afio 2017 se publico el Reglamento al Codigo Orgéanico
de la Economia Social de los Conocimientos que se encarga de afiadir especificaciones
e indicaciones a temas regulados en el Cédigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos. (Gémez y otros, 2019, p.63)

1.2 Marco Juridico Nacional e Internacional que rige la Propiedad Industrial y el
Registro Marcario en Ecuador.
1.2.1 Marco Juridico del Registro Marcario en Ecuador.
- Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos de Propiedad
Intelectual.
v" Articulos. 359 al 405.
- Reglamento Cddigo Organico Economia Social de los Conocimientos,
v" Atrticulos. 36, 37
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- Cddigo Civil
v" Titulo Preliminar, Arts. 11y Arts. 30
v' Libro Il, Arts. 718, 721, 722,
v" Libro I, Arts. 1023
v' Libro IV, Arts. 1572,1697, 1699,1700, 2392
- Cddigo Organico General de Procesos, COGEP.
v" Articulos. 73, 169, 193, 197
- Constitucion de la Republica del Ecuador,
v" Atrticulo 335
- Estatuto Régimen Juridico Administrativo Funcion Ejecutiva, ERJAFE.
v" Articulo. 129
- Ley Organica de Defensa del Consumidor
v" Articulos.7, 14, 1551
- Ley Orgénica De Regulacion y Control del Poder de Mercado.
v Atrticulos. 11, 25, 37,52, 78, 79
1.2.2 Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos de Propiedad
Industrial y Registro Marcario suscritos por Ecuador.
En el afio de 1883, en Paris se firmo por primera vez un acuerdo multilateral en la
materia de los derechos de Propiedad Intelectual, con el proposito de proteger estos
derechos el acuerdo fue llamado “Convenio de Paris” y fue firmado por once estados,
constituyéndose asi el marco juridico que regiria en cuanto a la propiedad industrial
entre todos los estados firmantes.

Acuerdo de Cartagena, la Comunidad Andina de Naciones, decision 486.

El Acuerdo de Cartagena fue suscrito en el afio de 1969 en Bogota, y son parte del
ademas de Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, y Pert con la finalidad de mejorar la
calidad de vida y favorecer el desarrollo econémico de los paises miembros.

La Decision 486 es asumida como supranacional y establece:

En su Articulo 1, refiere al tema de la Proteccion de la Propiedad Industrial, cada pais
suscriptor debe otorgar a los demas miembros de la Comunidad Andina, de la
Organizacién Mundial del Comercio y del Convenio de Paris, un trato igualitario al
que les otorga a sus nacionales la proteccion Industrial. Esto en correspondencia con

lo establecido en el Articulos 3 y 5 del mismo acuerdo que considera los Derechos de
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Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y en el Articulo 2 del convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. (p.1)

Més adelante en su Titulo VI referido Las Marcas, establece en el Capitulo | de los
requisitos para el registro de las Marcas, Articulo 134:

“A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro...”

En este articulo podemos evidenciar como la Decision 486 regula el ordenamiento en
cuanto a las marcas; y a su proteccion. (p.29)

Es importante resaltar que, en la literatura revisada con referente a la Cartagena de la
Comunidad Andina de Naciones, se debe entender que este es un tratado internacional
y que a pesar de los afios y con base en lo establece la Constitucion de Ecuador estan
ratificados y segun esta y la pirdmide de Kelsen prevalece sobre las deméas Leyes

Ordinarias.

Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio.

Los aspectos de Acuerdo sobre los de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC) vigente a partir del 15 de abril de 1994; es considerado un
acuerdo de caracter comercial que tiene como finalidad fortalecer la proteccion para
superar los obstaculos al comercio internacional, a partir de establecimiento de
sanciones.

Este Acuerdo establece los mecanismos que permiten respetar los derechos sobre la
propiedad industrial, asi como también los procedimientos y soluciones en caso de
violacion al derecho. En relacion a las marcas establece regulaciones en cuanto al signo
y tipos de signo que se eligen a fin de protegerlos, asi como su registro, con el fin de
garantizar una proteccion eficaz al derecho a la propiedad, exige y prohibe la
competencia desleal, para proteger el uso de la marca.

El ADPIC es considerado un instrumento moderno de defensa internacional de la
Propiedad Industrial, indicando en sus articulos que estara conformado por miembros
que utilizan las disposiciones de los Acuerdos, donde cada miembro otorgara y daréa a
su par un trato igualitario al de sus nacionales en lo que atafie a la proteccion de la

propiedad industrial.
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Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es una Organizacion
Internacional creada con el proposito de proteger la Propiedad Intelectual en los paises
que la conforman. Tiene como razon de ser adoptar medidas para proteger y fomentar
la propiedad intelectual.

En el contexto internacional la OMPI, tiene como encargo social registrar la marca, la
persona natural o juridica, presenta su solicitud de registro internacional y la OMPI
designa aquellos paises en los cuales esta marca estara protegida. Luego la marca es
registrada, se comunica este registro a los paises designados, estos paises pueden
negarse a proteger dicha marca si esta contradice su legislacion o afecta otras marcas
ya registradas en el pais.

La OMPI al momento de registrar una marca solo verifica que la solicitud cumpla con
los requisitos establecidos en Tratados, Reglamentos y acuerdos suscritos; luego
realizan una investigacion de los productos y servicios protegidos que conduce a la
solicitud de marcas. Estos productos deben estar clasificados de acuerdo a la
Clasificacion Internacional de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), la cual
es una categorizacion internacional de productos y servicios que se emplea al registro
de marcas y signos la cual cada cinco afios publica una nueva edicién.

El registro y pedido de proteccion de una marca puede hacerse en el pais de origen (a
nivel nacional) o a nivel internacional. Sin embargo, es obligatorio que una persona
antes de presentar una solicitud de proteccion Internacional registre su marca en su
pais de origen. (Del Vale, 2015, p.75)
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CAPITULO I

2.1 Marco regulatorio de la Marca de acuerdo al Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.
2.1.2 Los requisitos de proteccion: Registro de Marca
El Articulo 359, del Cédigo Ingenieros (2016), dicta que “Se entenderd por marca
cualquier simbolo que sea apto para diferenciar productos o servicios en el mercado.
Logrardn registrarse como marcas los signos que sean posibles de representar
graficamente.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de utilizar una marca en ningun caso
va a ser obstaculo para su registro.
Podran componer 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;
Las letras y los numeros;
Un color delimitado por una forma o una combinacion de colores;
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 O bk~ o

Los hologramas; vy,

10. Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.

Las marcas que identifiquen a instituciones del sector publico, deberan reflejar
la identidad cognitiva y cultural del pais o localidad segln corresponda, de
conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente. La decision
de cambio de estas marcas deber& hacerse mediante decision motivada de la
méaxima autoridad, en el caso de los gobiernos autonomos descentralizados,
sera necesario contar con la aprobacion 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. (Cédigo Ingenieros, 2016, p. 64-66)

Prohibiciones absolutas al registro de Marca.
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Con fundamento en el articulo 360. “Estaran impedidos de registrase como marcas los

signos distintivos que no posean la suficiente distintividad; y ademés que consistan

exclusivamente en algunos de los siguientes aspectos:

En formas usuales de los productos o de sus envases, 0 en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del
servicio de que se trate;

En formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al
producto o al servicio al cual se aplican;

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

En un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico del producto o
servicio de que se trate;

Aquellas que se hubieran convertido en una designacion comun o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del
pais;

Fundamentalmente representen un color aisladamente considerado, sin que se

encuentre delimitado por una forma especifica;

También estaran limitadas aquellas que sean capaces de reproducir, imitar o contener

sin permiso de las autoridades elementos que puedan:

Engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate;

Contener alguna denominacion de origen protegida para los mismos productos
0 para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de
confusion o de asociaciébn con la denominacion; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

Una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

El nombre, los escudos de armas, banderas y emblemas de los Estados y toda

imitacién desde el punto de vista heraldico, asi como los escudos de armas,
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banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacion
internacional. Sin embargo, podrén registrarse estos signos cuando no induzcan
a confusion sobre la existencia de un vinculo entre el solicitante y el estado u
organizacion de que se trate;

Los signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantia adoptados por
los Estados cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

El nombre del Estado, los gobiernos locales o sus simbolos oficiales, asi como
los nombres, siglas y simbolos oficiales de las instituciones, organismos y
entidades publicas, o los signos que constituyan marca pais, salvo que su
registro se solicite por la autoridad competente;

Signos de conformidad con normas técnicas, a menos que Su registro sea
solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades del
pais;

Monedas o billetes de curso legal en el territorio del pais, o de cualquier pais,
titulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o
especies fiscales en general;

La denominacion de una variedad vegetal protegida en el pais o en el
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa
variedad o su uso fuere susceptible de causar confusion o asociacion con la
variedad;

La denominacion de una especialidad tradicional garantizada protegida.

Los signos que no sean intrinsecamente capaces de distinguir los productos o
servicios pertinentes podran registrarse como marca cuando hubieren
adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el pais para
identificar los productos o servicios del solicitante 0 su causante de
conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo. Y aquellos que sean
contrarios a la ley, a la moral, al orden pablico o a las buenas costumbres;
Asimismo, las formas tridimensionales usuales de los envases de productos,
que gozaren de aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el pais para
identificar algunos productos, de conformidad con lo previsto en el reglamento
respectivo, podran registrarse como marca, en tanto no constituyan formas

impuestas por la naturaleza del producto; sean necesarias para obtener un
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resultado técnico; o, la forma aporte un valor sustancial al producto. (Cédigo
Ingenieros, 2016, p. 65)

Prohibiciones Relativas al registro de la Marca.

Con base en el Articulo 361.

“Tampoco podran registrarse como marca los signos que afecten derechos de otros

tales como aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a:

Una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos
productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pudiera causar un riesgo de confusion o de asociacion;

Un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre
que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o
de asociacion;

Un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;
Un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso
pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el solicitante
sea 0 hubiese sido un representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pais o en el

extranjero;

Tampoco podran hacerlo aquellos signos distintivos consistan o constituyan

alguno de los siguientes elementos:

Una reproduccidn, imitacion, traduccién, transliteracion o transcripcion, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean
los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario;

Un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con o sin
fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratindose del nombre,

apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura
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de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del
publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o de sus herederos;

- En un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

- En el nombre de los pueblos, nacionalidades y comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres
0 signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, 0 que constituyan la expresion de su cultura o practica o el nombre
de sus conocimientos tradicionales, salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su consentimiento expreso; Y;

- Por ultimo, aquellos signos que incluyan o reproduzcan medallas, premios,
diplomas u otros tampoco podran ser registrados. (Codigo Ingenieros, 2016, p.
66)

Solicitud de registros de mala fe.

Con base en lo establecido en el Articulo 362. Una solicitud de mala fe, se aplica
cuando El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) tiene indicios
razonables para inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en estos casos podra denegar
dicho registro.

El procedimiento de registro de una Marca.

La solicitud para registro de una marca debe presentarse ante El Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (SENADI) de acuerdo al contenido, requisitos y demas normas
que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establece
los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su
publicacion, la presentacion de oposiciones y la concesion o rechazo de la solicitud.
(Articulo 363)

2.1.3 De los Derechos y Limitaciones del Registro de una Marca: Derecho al uso
exclusivo de una Marca.

El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se adquirira por su registro ante El

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).
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La marca ser usada tal cual fue registrada. S6lo seran aceptadas variaciones en
elementos o aspectos que no alteren el caracter distintivo de la marca registrada.
(Articulo 364)

Duracion del registro de una Marca.
La adquisicion de una marca y su signo distintivo sera concedida por diez afios
contados a partir de la fecha de su concesiéon y podra ser renovada por periodos
sucesivos de diez afios. (Articulo 365)

Renovacion de registro de Marca.

En Articulo 366 se establece que el titular del registro, o quien tuviese el legitimo
interés, podra solicitar la renovacion del registro ante El Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (SENADI) dentro de los seis meses anteriores a la expiracion
del registro. Sin embargo, tanto el titular del registro como quien tenga el legitimo
interés tendra 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 mantendra su plena vigencia.

Al momento de la renovacion, no se solicitard ninguna evidencia del uso de la marca.
Seréa suficiente la presentacion de la solicitud y la renovacién se otorgara sin mas
tramite o requisito, en los mismos términos del registro hecho por primera vez. Sin
embargo, el titular podra reducir o limitar los productos o servicios indicados en el

registro original.

Derechos conferidos por el registro de Marca.

El COESCCI establece en su articulo 367 que la adquisicion de la marca confiere a su
titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su autorizacion
cualquiera de los siguientes actos:

- Aplicacion o colocacién de una 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;

- Supresion o modificacion de la marca o signo distintivo 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
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para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
0 acondicionamientos de tales productos;

Fabricacion de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca o signo distintivo, asi como comercializar o
apoderarse de tales materiales;

Usar en el comercio una marca o un signo idéntico o similar de cualesquier
productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusion o un riesgo de
asociacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico
para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusioén;

Utilizar en la comercializacién un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando
ello pudiera causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto
por razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o por razon de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular; y,

Usar abiertamente un signo idéntico o similar a una marca claramente
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,

0 un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Uso de un signo en el comercio por parte de un tercero.

Por su parte con base en el Articulo 368 que regula el uso de un signo en el comercio

por parte de un tercero se constituiran uso de un signo o marca en el comercio por parte

de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

Introduccidn en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
Servicios con ese signo;

Importacion, exportacion, almacenamiento o transporte de productos con ese
signo; o,

Empleo del signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que

fuesen aplicables.
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Uso de la Marca por parte de terceros con propdsitos informativos.

En lo que se refiere al uso de la marca por parte de terceros con propdsitos informativos
en el articulo 369 establece que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a
titulo de marca, los terceros podran, sin aprobacién del titular de la marca registrada,
utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudénimo; un nombre
geogréfico; o, cualquier otra indicacion cierta referente a la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen o época de produccién de sus productos o de la
prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que tal uso se limite
a propositos de identificacion o de informacion y no sea capaz de inducir al publico a
error sobre la procedencia de los productos o servicios.

Uso de Marca para anuncio.

El registro de la marca no otorgara a su titular el derecho de impedir a un tercero usar
la marca para anunciar, inclusive en publicidad semejante, ofrecer en venta o indicar
la existencia o disponibilidad de productos o servicios auténticamente marcados; o,
para indicar la coincidencia o adecuacion de piezas de reemplazo o de accesorios
aprovechables con los productos del signo o de la marca registrada; siempre que en
ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite la intencion a la informacion al publico
para la venta y no sea susceptible de inducirlo por error o confusion sobre el origen

empresarial de los productos respectivos. (Articulo 370)

Del agotamiento del derecho sobre el uso de la Marca.

El registro de una marca o signo distintivo no concedera el derecho de limitar a un
tercero realizar actos de comercializacion respecto de un producto protegido por dicho
registro, después de que ese producto se hubiese comercializado en cualquier pais.
(Articulo 371)

Prohibicién de comercializacion de productos y servicios identificados con la
Marca extranjera.

Con base en el COESCCI cuando en un pais miembro del Convenio de Paris, ADPIC
o con los que el Ecuador tenga alguna clase de convenio en materia de propiedad
industrial, se encuentre registrado un signo o marca idéntica o similar a una registrada
yaen el pais pero a nombre de un titular diferente, para distinguir los mismos productos

0 servicios, se prohibe la comercializacion en el pais de los productos o servicios
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identificados con la marca extranjera, excepto que los titulares de las marcas suscriban
convenios o acuerdos que permitan dicha comercializacion.

En caso de llegar a tales acuerdos, las partes involucradas deberan asumir las
obligaciones necesarias para evitar que exista confusion en el publico consumidor
respecto al origen de los productos o servicios de que se trate, incluyendo lo referente
a la identificacion del origen de los productos o servicios en cuestion con elementos
de identificacion destacados y proporcionales a los mismos para la debida informacién
al publico consumidor. Esos acuerdos deberan respetar el interés de los consumidores
y las normas sobre précticas comerciales restrictivas de la libre competencia y
competencia desleal. Ademas, se inscribirdn ante El Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI).

En cualquier caso, no se impedira la importacion de un producto o servicio que se
encuentre en la situacion antes descrita, cuando la marca no esté siendo utilizada en el
pais, segun lo dispuesto en el articulo 380, excepto que el titular de dicha marca o
signo demuestre ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que
la no utilizacién de la marca obedece a causas probadas.

(Art 372).

Obligacién de indicar el lugar de fabricacién del producto o servicio.

En Ecuador con base en lo establecido en el Articulo 373 cuando la marca consista en
un nombre geogréfico, no podra venderse el producto o prestarse el servicio sin
indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar en que es fabricado el producto

u origen del servicio.

Transferencia de registro de la Marca.

El registro de un signo o marca o una solicitud en trdmite de registro puede ser
transferido por acto entre vivos y traspasado por causa de muerte, con o sin la empresa
a la cual pertenece.

Deberd inscribirse ante la autoridad nacional competente en la materia y surtiran
efectos a partir de su inscripcion ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI). Para ser efectiva la inscripcion, la transferencia deberé constar por escrito.
Cualquier ciudadano interesado podra solicitar la inscripcidn de una transferencia. Sin
embargo, la autoridad nacional competente podra rechazar dicha inscripcion si la

transferencia condujere riesgo de confusion o de asociacion. (Articulo 374)
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Licencia para la explotacion de la Marca.

Un registro de marca o una solicitud en tramite de registro podré ser objeto de licencia
a uno o0 mas terceros para la explotacion de la marca respectiva.

Debera inscribirse ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y
surtirdn efectos a partir de su inscripcion ante El Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI).

Cualquier persona interesada podra solicitar la inscripcién de una licencia.

(Articulo 375)

Inscripcion de los contratos de transferencia o licencia.

Con base en lo establecido Articulo 376. El Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI) no inscribira los contratos a través de los cuales se transfiera
0 se conceda licencia para la explotacion de marcas que no se ajusten a las
disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre
Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, 0 que no se ajusten a las disposiciones
comunitarias 0 nacionales sobre practicas comerciales restrictivas de la libre
competencia y competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se
estara a lo dispuesto en la Ley Orgéanica de Regulacion y Control del Poder de Mercado
y se aplicardan las sanciones previstas en la misma. Las sub-licencias requeriran

autorizacion expresa del titular de los derechos.

Modificaciones al registro de una Marca.

Con base en lo establecido en el Articulo 377 para efectuar una modificacion a un
registro de Marca o signo distintivo el titular de la marca registrada debera pedir a el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) que se inscriba cualquier
cambio en el nombre, direccion u otros datos del titular, de su representante o
apoderado. En caso contrario, cualquier comunicacién ejecutada conforme a los datos
que figuren en el registro se estimara valida.

2.1.4 De la Cancelacion del Registro de una Marca: De la cancelacion de registro
de una Marca por falta de uso.

Con base en el Articulo 378 el Estado Ecuatoriano cancelara el registro de una marca
0 signo a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la
marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por otra persona
autorizada para ello, durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que

se inicie la accion de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la
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marca también puede solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion
interpuesto con base en la marca no usada.

Sin embargo, lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accion de
cancelacion antes de transcurridos los tres afios contados a partir de la fecha de
comunicacion de la resolucion que extinga el procedimiento de registro de la marca

respectiva en la via administrativa.

Casos de fuerza mayor o caso fortuito.
El registro de un signo o marca no podra derogarse cuando el titular demuestre que la
falta de uso se debio a fuerza mayor, caso fortuito o limitaciones oficiales impuestos a

los bienes y servicios protegidos por el signo. Articulo 379.

Caracteristicas del uso de la Marca.

Con base en lo establecido en el Articulo 380 se concebira que una marca se encuentra
en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido comercializados o
se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
regularmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las particularidades bajo las cuales se efectla su comercializacién en el
mercado.

En relacion a lo establecido en el parrafo anterior, también se supondra que una marca
se encuentra en uso, en los siguientes casos:

Si ya se ha introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca
registrada, por personas distintas del titular del registro; y cuando diferencie
exclusivamente productos que son exportados desde el pais, segun lo establecido en el

parrafo anterior.

Uso de la Marca que difiera de la forma en que fue registrada.

Con base en el Articulo 381. Si se usa una marca que distinta en la forma en que fue
registrada s6lo en cuanto a elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara
la anulacion del registro por falta de uso, ni disminuird la proteccion que

correspondiente.

Pruebas para identificar el uso de la Marca.
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Con base en el Articulo 382 existen distintas pruebas para identificar el uso de la marca
y esta carga de prueba que demuestra el uso de la marca corresponde al titular del
registro.

El uso de la marca podra manifestarse, entre otros, mediante la presentacion de facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que indiquen la
regularidad y la cantidad en que se comercializan los productos o los servicios

identificados con la marca.

Reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el
registro de la Marca.

Con base en el COESCCI cuando la falta de uso de una marca solo afecte a uno o
algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenara una disminucion o restriccion de la lista de los productos o servicios incluidos
en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no haya
usado, para lo cual se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o

servicios. (Articulo 383).

Derecho preferente para presentar solicitud de Marca.

Con base en el Articulo 384 el derecho preponderante para presentar solicitud de marca
sera de la persona que adquiriere una resolucion favorable tendra derecho preferente
al registro. Dicho derecho podréa ser usado a partir de la presentacion de la solicitud de
cancelacién, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolucion

de anulacién quede sujeta en la via administrativa.

Cancelacion de una Marca por genericidad.

Se revocara el registro de una marca o se dispondra la restriccion de su alcance, de
oficio o a solicitud de una persona interesada, cuando el titular hubiese incitado o
consentido que ella se convierta en un signo comdn o genérico para identificar o
designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entendera que una marca se ha convertido en un signo comuan o genérico cuando en
los medios de comercializacion y para el publico consumidor dicha marca haya
perdido el caracter distintivo como premisa de origen corporativo del producto o
servicio al cual se aplica. Para estos efectos, deberan concurrir los siguientes hechos

con relacion a esa marca:
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- La necesidad que tengan la competencia empresarial de usar el mismo signo
para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo que
se adecue para poder distinguir o identificar en el comercio al producto o
servicio referido;

- El uso comun de la marca por los consumidores y en los medios de
comunicacion como signo comun o genérico del producto o servicio
respectivo; v,

- El desconocimiento o poco reconocimiento por parte del pablico consumidor
de que la marca representa una naturaleza empresarial determinada. (Articulo
385)

Procedimiento de la accion de la cancelacion.

Al consignar una solicitud de cancelacion, se notificara al titular del signo o marca
registrada para que, en un lapso de sesenta dias a partir de la fecha de notificacion,
haga valer, si lo estima util, sus argumentos o presente evidencias.

Pasado este periodo, se decidira sobre la cancelacion o no del registro de la marca
mediante resolucion debidamente causada. (Articulo 386)

2.1.5 De la renuncia al registro: Renuncia del registro de Marca.

El titular de una marca puede renunciar en cualquier momento, total o parcialmente, a
sus derechos sobre el registro. Si la renuncia es total, se derogara el registro. Cuando
la renuncia es parcial, el registro se circunscribira a los productos o servicios sobre los
cuales no atienda la renuncia.

Seré inadmitida la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos inscritos en
favor de terceros, salvo que exista beneplécito expreso de los titulares de dichos
derechos. La renuncia sélo surtira efectos a partir de su consignacion ante el Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). (Articulo 387)

Nulidad de la adquisicion de Marca.
Con base en el establecido en el Articulo 388 el Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI), de oficio o a solicitud de parte que acredite legitimo interés,
y en cualquier momento, declarara la nulidad absoluta de la adquisicion de una marca
cuando:

1. Laadquisicion hubiese sido concedida con datos o documentos falsos que sean

esenciales para su autorizacion;
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2. Laadquisicién hubiese sido concedida en contravencion de lo dispuesto en el
articulo 359 primer parrafo o articulo 360 del Cédigo de ingenios;

3. Se incurra en las causales de nulidad absoluta previstas en la norma para los
actos administrativos; o,

4. Si la adquisicion hubiese sido concedida con cualquier otra violacion a la ley

que sustancialmente haya inducido a su concesion.

Causales de nulidad de la adquisicion de la Marca.
En correspondencia con el Articulo 389 el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI), de oficio o a solicitud de persona interesada, declarara la nulidad relativa
del registro de una marca cuando el registro hubiese sido otorgado en alguna de las
siguientes condiciones:

- Contravencion del articulo 361 del Codigo de Ingenios;

- Efectuado de mala fe; o,

- Efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Esta accion prescribira a los cinco afios desde la fecha de concesion del registro.

Impedimento para declarar nulidad del registro de Marca.
El Articulo 390 establece que no podra declararse la nulidad del registro de un signo
0 marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse

la nulidad.

Nulidad parcial de una Marca

Cuando una causal de nulidad sélo afecte a uno o algunos de los productos o
servicios para los cuales se registrd la marca, se declarara la nulidad Unicamente
para esos productos o servicios, y se eliminaran del registro de la marca. Esto con

base en lo establecido en el Articulo 391.

Procedimiento de la accion de nulidad.

En los casos en los que procede la nulidad de un signo o marca, se notificara a las
partes involucradas para que presenten sus argumentos y consignen las evidencias
que consideren convenientes.

Las explicaciones y argumentos esgrimidos, asi como las evidencias a que se refiere
el inciso anterior, se presentaran dentro de los dos meses siguientes a la notificacion.
Antes de cumplirse el plazo, cualquiera de las partes podra solicitar una prérroga por

dos meses adicionales.
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Cumplidos los plazos referidos, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI) decidira sobre la nulidad de la marca, lo cual notificara a las partes

mediante resolucién. De acurdo con el Articulo 392 del Cédigo de Ingenios.

Independencia de las acciones por dafios y perjuicios

El Articulo 393 establece gque las acciones precedentes no afectaran las que pudieran
corresponder por dafios y perjuicios.

2.1.6 De la caducidad del registro: Caducidad del registro de Marca.

La marca registrada caducara de pleno derecho si el titular o quien tenga el legitimo
interés no solicita la renovacion dentro del término legal, incluido el periodo de

gracia de acuerdo con lo establecido en el articulo 366 del Cddigo de Ingenios.

2.2 Andlisis del proceso para el Registro de Marcas en Ecuador con base en el
Cddigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos de Propiedad
Intelectual.

En Ecuador existe un Registro Unico para el tramite de Registro de Marcas de
Productos y Servicios para personas naturales y juridicas sean nacionales o extranjeras
y esta orientado al registro de una marca que sea signo suficientemente distintivo y
susceptible de representacion gréafica.

Todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, de derecho publico
o privado y cualquier tipo de asociaciones relacionadas con actividades de la economia
social de los conocimientos, la creatividad y la innovacion; que deseen gestionar su
marca deben recurrir al SENADI.

Sin embargo, los derechos de la propiedad intelectual y en especifico los derechos de
propiedad industrial enfrentan diversos problemas en el Ecuador, uno de ellos es la
pirateria y falsificacion, las cuales impactan negativamente a la economia, la
produccion y a la sociedad en general; esta situacion afecta a los titulares de derechos
de propiedad industrial y produce impactos directos disminuyendo los ingresos
tributarios.

En lo que respecta a la propiedad industrial se encuentra la Marca la cual es un
instrumento muy importante del mercado. Es un medio por el cual se forjay revela la
competencia empresarial ya que representa los productos y los servicios protegidos, y
por el otro lado desde el punto de vista del pablico consumidor la marca sirve como

signo informativo y de identificacion para éste ya que permite la identificacion y
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caracterizacion de productos y servicios que se ofrecen en el mercado personas
naturales o juridicas.

En Ecuador el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion (2016) protege los derechos intelectuales en todas sus
formas, y en concordancia con la Constitucién y los Tratados Internacionales de los
cuales Ecuador es parte.

Segun lo establecido el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), la
marca es considerada “un signo que distingue un servicio o producto de otros de su
misma clase 0 ramo en el mercado. Puede estar representada por una palabra, numeros,
un simbolo, un logotipo, un disefio, un sonido, un olor, la textura, 0 una combinacién
de estos”.

Por su parte el Articulo 359 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion se define a marca como “cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse
como marcas los signos que sean susceptibles de representacion grafica” (Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion,
2016).

En el Ecuador se ha desarrollado una rapida evolucion de empresas y emprendedores
que ofrecen sus productos y servicios, muchas se han visto se han visto en la necesidad
de apegarse a mecanismos de control efectivo a causa de la proliferacion de casos de
uso indebido de las marcas, esta realidad es una de las motivaciones de esta
investigacién para contribuir con la regularizacion y la proteccién de la marca.

El mercado ecuatoriano ofrece una amplia diversidad de bienes de distintas clases y
caracteristicas; las cuales muchas veces no estan protegidas legalmente por no estar
registradas en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), muchas
veces esto se debe a que los productores no cuentan con la debida informacion, no
conocer sus derechos y por desconocer que deben registrar la marca Con base en lo
establecido en el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion (2016) haciendo que sus productos estén vulnerables y
expuestos al libre del uso de terceros que usurpan la marca.

El registro de la marca ademéas de garantizar la proteccion y el uso de una marca
también garantiza la calidad del producto que se le ofrecen a la sociedad al apegarse a

los requisitos legales, que aseguren tanto al productor como al consumidor.
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A Continuacidn, se presenta de forma organizada los procedimientos juridicos que se
deben seguir para registrar una Marca en Ecuador ante el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (SENADI) y apegado a lo establecido en el Codigo Organico
de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (2016).
2.2.1 Procesos legales a seguir registrar una Marca en Ecuador.

Seleccion y disefio de la marca.

Se selecciona un signo que sea apto para distinguir los productos o servicios en el
mercado. Asegurandose que el signo sea susceptible de representacion grafica.
La marca puede estar conformada por los siguientes signos 0 medios:
- Palabras y/o combinacién de palabras;
- Imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;
- Sonidos, olores y sabores;
- Letras y los numeros;
- Un color delimitado por una forma o una combinacion de colores;
- Forma de productos, sus envases o envolturas;
- Relieves y texturas palpables al tacto;
- Animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
- Hologramas y cualquier combinacion de los signos o medios indicados en

Incisos anteriores.
Verificacion del adecuado disefio y designacion de la marca.

El titular de la marca debe asegurarse que el signo que ha seleccionado no incurra en
alguna de las siguientes condiciones que pueden ser causa de la no aprobacion del
registro.

- Que no sea susceptible de representacion grafica;

- Carezca de distintividad;

- Que consista exclusivamente en:

- Representaciones usuales de los productos o de sus envases, 0 en
formas o caracteristicas imputadas por la naturaleza o la funcién de
dicho producto o del servicio de que se trate;

+ Representaciones u otros aspectos que pongan en ventaja practica o

técnica al producto o al servicio.
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% Algun simbolo o indicacién que sea utilizado en el comercio para
representar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales se
usard dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones favorables
referidas a esos productos o servicios;

¢+ Algun signo o indicacion que sea utilizado como nombre genérico o
técnico del producto o servicio.

++ Una nominacién habitual o frecuente del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje comun o en los habitos del pais;

Se fundamente en un color retraidamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

Sea capaz de falsificar a los medios de comunicacion o al publico consumidor,
en particular sobre el origen geogréfico, la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;

Reproduzca, imite o contenga una denominacién de origen salvaguardada para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de desconcierto o de asociacion con la denominacion; o
implicase una utilizacion injusta de su popularidad;

Contenga una denominacion de origen resguardada para vinos y bebidas
espirituosas;

Reproduzca o imite, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas en cuanto a:

¢ El nombre, las banderas, los escudos de armas, y emblemas de Estados
y toda reproduccion desde el punto de vista heraldico, asi como las
banderas, los escudos de armas, y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organismo internacional. Con la
excepcion de que podran registrarse estos signos cuando no generen
confusion sobre la existencia de un vinculo entre el solicitante y el
Estado u organismo al que se refiere.

s Los sellos, signos o punzones oficiales de control o de garantia
adoptados por los Estados cuando su utilizacion pueda causar un riesgo

de confusion o de asociacion;
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X/

X/
L X4

X/
L X4

El nombre del Estado, los gobiernos o sus simbolos distintivos
oficiales, asi como los nombres, simbolos y siglas de las instituciones,
organismos Yy entes publicos, o los signos que compongan marca pais,
salvo que su registro se solicite por el SENADI.

Signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro
sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y
calidades del pais;

Monedas o billetes de curso legal en el territorio del pais, o de cualquier
pais, titulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas,
timbres o especies fiscales en general;

La denominacion de una variedad vegetal protegida en el pais o en el
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a
esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusion o asociacion
con lavariedad;

Contenga la denominacion de una especialidad tradicional garantizada

protegida.

Y cualquier otro aspecto que por su naturaleza sea contrario a la ley, a la moral, al

orden publico o a las buenas costumbres.

Verificacién de que el signo seleccionado y disefiado no afecte los derechos de

otros.

Evitar que:

» Sea idéntico o se asemeje, a:

X/
L X4

X/
L X4

Cualquier marca solicitada anteriormente en el registro o registrada,
para esos productos o0 servicios, 0 para productos o servicios respecto
de los cuales usar la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

Cualquier nombre comercial ya protegido, o a un rétulo o sefia, siempre
que, dadas las circunstancias, su uso pueda originar un riesgo de
confusion, equivocacion o de relacion;

Cualquier lema comercial ya solicitado o registrado por el titular o por
terceros, siempre y cuando dadas las circunstancias, su uso pudiera

originar un riesgo de confusion, equivocacion o de asociacion;
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¢+ Cualquier signo distintivo ya registrado por un tercero, cuando estén
dadas circunstancias para que su uso pueda originar un riesgo de
equivocacion, confusion o de asociacion, cuando quien lo solicite sea 0
haya sido representante, distribuidor o persona formalmente autorizada
por el titular del signo protegido en el pais o en el extranjero;

» Se establezca como una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo claramente conocido,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso es susceptible de causar un riesgo de duda, equivocacion,
confusién con otra marca y sus productos o servicios; una utilizacion injusta
de la reputacidn del signo; o la disolucion de su potencia distintiva o de su valor
comercial o publicitario;

» Que se conforme como un signo que perturbe la identificacion o reputacién de
otras personas naturales o juridicas con o sin fines de lucro, o personas
naturales, en especial, tratindose del nombre, apellido, firma, titulo,
hipocoristico, seudonimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta
del solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como una
persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona o de sus herederos;

» Siresultase en una marca o signo que viole el derecho de propiedad industrial
o0 el derecho de autor de otra empresa o persona, salvo es autorizado por este.

» Que utilice el nombre de los pueblos, nacionalidades y comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres
o0 signos utilizados para diferenciar sus productos, servicios o la forma de
producirlos, o que compongan la expresion de su cultura o practica o el nombre
de sus conocimientos ancestrales, salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su aprobacion manifiesta.

» Si el signo incluye o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros

galardones, salvo por quienes los otorguen.

Registro del signo ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI):

Para registrar la marca el titular debe cumplir con los siguientes requisitos:

» Requisitos Obligatorios:
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>

+» Realizar el proceso de solicitud de Registro de Marcas o Signos
Distintivos.

¢ Presentar el comprobante de pago de la tasa de impuesto
correspondiente.

¢ Presentar la etiqueta de la marca en formato Digital (JPG de 5x5 cm.)

Requisitos Especiales:

¢+ Presentar el Certificado Financiero para descuento de la tasa.

++ Contar con un poder o0 nombramiento que le otorgue la representacion
legal para realizacion del tramite en caso de no ser el titular.

¢+ Presentar el documento de prioridad en caso que aplique.

Estos son los Formatos y anexos que se deben llenar:

>

>

Casilleros Virtuales: Link para creacion de Casillero Virtual para iniciar el

tramite https://reqgistro.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros/

Mi Casillero: En la pagina web encontraras el link para generacion del

comprobante de pago.

Cuando el titular cuenta con todos los pasos, requisitos, formatos y anexos debe:

>
>

A\

Presentarse a solicitar asesoria en las ventanillas.

Completar la solicitud en linea en el Portal del SENADI, y cumplir con los

requisitos basicos necesarios a fin de generar el comprobante de pago.

Pagar la tasa de impuesto que actualmente es de $208 en el Banco del Pacifico.

Iniciar el proceso de registro de la marca en el portal del SENADI.

A su vez el SENADI activara el siguiente protocolo:

% Examen de forma: el SENADI verifica que se han cumplido con todos los
requisitos previstos para la publicacion del signo o marca solicitada en
gaceta. Que son los siguientes: poder en el caso de que un tercero
autorizado solicite la marca, nombramiento de Representante Legal en el
caso de personas juridicas que presenten la solicitud sin un apoderado,
naturaleza del signo, tipo de signo, etc.

% Publicacion de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad
Industrial: la cual es atil para que otros que puedan verse afectados por
ese registro de marca puedan presentar oposicion, en el caso de que el signo

tenga algun parecido con otra marca registrada. Quien esté afectado podra
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>

presentar una oposicion fundamentada durante un plazo no mayor de treinta
dias a partir de la publicacion del registro.

s+ Examen de registrabilidad: en caso de existir oposicion, se procede a
efectuar el examen de registrabilidad en el acepta o rechaza la marca.

% Emisién del titulo (siempre y cuando la marca haya sido concedida)
(SENADI, 2020b, parr. 7).

El titular podras retirar el titulo, en el caso de ser concedido.

Este procedimiento puede variar conforme a caracteristicas especificas a cada tramite

a ser atendido por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI.

2.3 Consideraciones Finales para el Titular de la Marca:

>

Al culminar el proceso de registro de la marca el titular tiene el derecho de uso
exclusivo.
La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sélo se admitiran variaciones
en elementos que no alteren el caracter distintivo del signo registrado.
La marca registrada tendréd una duracion de diez afios contados a partir de la
fecha de su concesion y podré renovarse por periodos sucesivos de diez afios.
Para renovar la marca se debe solicitar la renovacion ante el SENADI dentro
de los seis meses anteriores a la expiracion del registro. Sin embargo, tendras
hasta seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para
solicitar su renovacion. Durante el plazo referido, el registro de marca
mantendra su plena vigencia.
Para la renovar, no se exigird evidencia de haber usado la marca. Sera
suficiente con la presentacion de la respectiva solicitud y obtendra la
renovacion sin méas requisito, ni trdmite, en los mismos términos del registro
realizado por primera vez. Sin embargo, el titular podra reducir o limitar los
productos o servicios que desee renovar.
Al registrar la marca el titular adquiere el derecho a impedir que otras personas
realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

¢+ Apliguen o coloquen esta marca o un signo distintivo idéntico o

semejante sobre otros productos distintos para los que se ha registrado

la marca; sobre otros productos relacionados a los servicios para los
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cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
0 acondicionamientos de tales productos;

Supriman o modifiquen la marca y sus signos con fines comerciales,
después de que ha sido utilizada para identificar los productos para los
cuales se registro; sobre los productos relacionados a los servicios para
los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos
que falsifiquen, imiten o semejen la marca, asi como comercializar o
detentar tales materiales;

Utilicen en el comercio signos idénticos o similares a la marca en
cualquier producto o servicio, cuando pueda causar confusion o un
riesgo de asociacion con el titular del registro. Si se trata del uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que
existe riesgo de asociacion, duda o confusién por parte de los
consumidores;

Que utilicen en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
claramente conocida respecto de cualesquier producto o servicio,
cuando esto pueda causar dafio econdmico o comercial injusto por
razon de una dilucion 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 al titular del registro.

Que usen publicamente un signo idéntico o similar a una marca
claramente conocida, para fines no comerciales, cuando esto pueda
causar una disolucion de la potencia distintiva o del valor comercial o

publicitario de la marca, o un beneficio indebido de su reputacion.
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RECOMENDACIONES

Todo aquel que posee un negocio o emprendimiento es importante que proceda a
registrar su Marca, para que pueda obtener la exclusividad sobre ella y evite que
terceros puedan aprovecharse de la creatividad, el tiempo y el esfuerzo de otro para
crear su concepto y reputacion ante los consumidores. Es muy importante comprender
que:

- Paraoriginarse una Marca deben existir de los mercados y publico consumidor.
Entre las finalidades principales del origen de las sociedades del comercio
reside en el surgimiento de un sujeto de derechos, titular de un establecimiento
comercial que interactla activamente en el mercado.

- Para tramitar una marca en Ecuador hay que acceder al Registro Unico para la
gestion del Registro de una Marca para Productos o Servicios tanto para
personas naturales como juridicas nacionales o extranjeras. Debe hacerse
recurriendo al SENADI.

- Para registrar una marca en Ecuador el interesado debe apegarse a lo
establecido en el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, la Creatividad y la Innovacion que instrumentaliza de manera
efectiva y eficaz la adquisicion, ejercicio y proteccion de los derechos
intelectuales e industriales de la marca.

- Es importante disefiar y registrar una marca para los productos o servicios que
ofrecidos ayuda a generar confianza entre los clientes y consumidores. Se debe
procurar que la marca creada y registrada transmita valores que benefician a la
empresa.

- La marca debe ofrecer una imagen Unica que transmita unos valores
inconfundibles y genere una vinculacién emocional con el consumidor o
cliente.

- La marca debe generar esa vinculacion emocional con el consumidor o el
cliente es importante considera que es importante tener claro que, por encima
del producto y la empresa, estd la marca, esta debe representar una experiencia
entre el consumidor, el producto y la empresa. La marca debe estimular en el
cliente emociones para que siempre al momento de adquirir el producto sea
recordada. La diferencia al momento de comercializar un producto esta en la

calidad y preferencia que pueda establecer la marca con las emociones del
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publico consumidor, esas emociones inciden en ellos al momento de tomar una
decision en la compra.

La marca debe nacer de la cabeza de un especialista en la materia que tenga
una metodologia de trabajo para crear primero y desarrollar después buenas

marcas. La marca debe tener la capacidad para vender mas y mejor.
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CONCLUSIONES

Con base en el analisis de las leyes, tratados y convenios realizados entendemos que
una Marca es un signo que sea capaz de servir para que el publico pueda identificar y
diferenciar productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos que posean capacidad distintiva ya sean graficos mixtos o denominativos.

En Ecuador, la Marca debe ser registrada en el Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI) y se encuentra regido bajo el Codigo Ingenios (2016)”.

Al registrar la Marca el titular obtiene los siguientes beneficios:

1. El derecho de exclusividad de utilizacion de la Marca.

2. Construir la reputacién de la Marca a lo largo del tiempo.

3. Convertir su marca un activo financiero de su empresa.

4. Fortalecer el vinculo y la relacion con los clientes, que la marca comienza a ser
mas identificable para los consumidores.

5. Los productos o servicios se consolidan con la presencia Marcaria ante los
demas competidores de similares productos y servicios.

6. Obtiene el derecho a seguir acciones legales en contra de terceros que violenten
el derecho de propiedad industrial.

7. La marca es protegida en la Republica del Ecuador y, sobre todo, da prioridad
sobre ella en (Peru, Colombia, Bolivia), paises de la Comunidad Andina de
Naciones.

8. El titular de la marca adquiere el derecho establecer franquicias o licencias de

utilizacion de la Marca y al mismo tiempo recibir pagos por este derecho.

En la legislacion ecuatoriana, una marca corresponde es un signo que al ser distintivo
pueda ser (til para distinguir un servicio o producto de otros de la misma clase o rama.
Se puede representar mediante caracteristicas personalizadas como frases o slogan,
representaciones numeéricas, simbolos, logos, disefios gréficos, sonidos, olores,
texturas o una combinacién de todos estos.

Al registrar una marca para los productos y/o servicios que ofrece el titular protege sus
activos de propiedad industrial. EIl registro legal de la marca comercial otorga los
derechos exclusivos sobre todos los signos distintivos y caracteristicas industriales que
conforman la marca registrada y limita los riesgos de su falsificacion y pirateria.

Para registrar una marca en Ecuador se debe: Seleccionar y disefiar la marca, Verificar

el adecuado disefio y designacion de la marca, Asegurarte de que el signo que
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seleccionaste y disefiaste no afecte los derechos de otros y por dltimo Registrarla ante
el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

La importancia de la marca en el desarrollo de un emprendimiento, negocio 0 empresa
es fundamental, ya que ayuda a: conseguir financiamiento y aumentar la inversion,
aumentar la capacidad de compra y pagos al potenciar la comercializacién, dinamiza

la gestion del personal y garantiza el desarrollo del talento para potenciar el negocio.
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