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RESUMEN

Este trabajo responde a la siguiente pregunta ¢, Cudl es la prueba que permite
el registro de una apariencia distintiva segun la normativa vigente? Ante esta
interrogante el primer capitulo se enfoc6 en determinar e indicar en qué
consiste el derecho de Propiedad Intelectual y sus clasificaciones, asi como
también definir a las apariencias distintivas. En el segundo capitulo mediante el
analisis de legislacion comparada, se permitid establecer semejanzas entre la
normativa de los paises de la Comunidad Andina acerca de las apariencias
distintivas. Finalmente, en el tercer capitulo se realizé un andlisis acerca de lo
que la derogada Ley de Propiedad Intelectual entendia por apariencias
distintivas y se demostro la existencia de marcadas diferencias con la actual
normativa. De igual manera en este capitulo se propone soluciones para esta

problemética juridica.



ABSTRACT

This paper answers the following question: What is the test that allows the
registration of a distinctive appearance according to current regulations? Faced
with this question, the first chapter focused on defining and indicating the
Intellectual Property right and its classifications, as well as defining distinctive
appearances. In the second chapter, through the analysis of comparative
legislation, it was possible to establish similarities between the regulations of
the countries of the Andean Community regarding distinctive appearances.
Finally, in the third chapter an analysis was made about what the repealed
Intellectual Property Law understood by distinctive appearances and the
existence of marked differences with the current regulations was demonstrated.

In the same way, this chapter proposes solutions for this legal problem.
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Introduccidén

La propiedad sobre las cosas materiales ha estado presente desde los inicios
de la humanidad y con la evolucién de la sociedad se vio la necesidad de que
lo inmaterial también tenga una proteccion, con la finalidad de solventar esa
dificultad aparece el derecho de propiedad intelectual. En este sentido el
ecuador ha reconocido en la Constitucion de la Republica este derecho
brinddndole a la colectividad la seguridad juridica sobre los beneficios y
limitaciones que tienen los titulares o autores sobre sus creaciones

intelectuales.

El cuerpo normativo que se encarga actualmente de lo relacionado al derecho
de propiedad intelectual es el Cédigo Orgéanico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion mencionado en adelante como
COESC. Dentro de esta codificacion se encuentra lo referente a los signos
distintivos y entre ellos se destacan las marcas, nombres comerciales, lemas

comerciales, apariencias distintivas, entre otros.

El enfoque de este ensayo se centra en las apariencias distintivas y como
objetivo principal busca determinar si se requieren pruebas de uso al momento
del registro de este signo. Esta figura tiene su origen en la jurisprudencia
estadounidense y toma el nombre de trade dress, la cual se encarga de
identificar al conjunto de colores, formas, presentaciones y disefios

caracteristicos que diferencian a un establecimiento comercial o un producto.

Dentro de la normativa actual, las apariencias distintivas adquieren y ejercen
sus derechos de manera diferente a lo que ocurria con la derogada de Ley de
Propiedad Intelectual, los marcados cambios que existieron han generado que
la interpretacion de la norma sea contradictoria. Como primer objetivo
secundario se busca determinar si los signos distintivos requieren de uso previo
al registro. El segundo objetivo hace referencia a que el Ecuador al ser

miembro de la Comunidad Andina posee regulacién en comun lo que permite



establecer si la figura de las apariencias distintivas se encuentra contemplada o
regulada de alguna manera; finalmente como ultimo objetivo con el analisis de
la derogada ley y la vigente se pretende sefialar cual es el tratamiento que se le
otorga y la forma de adquirir el derecho sobre este signo distintivo.

Por lo expuesto, el primer capitulo mediante un método de investigacion
analitico examina si los signos distintivos en general requieren de uso previo a
su registro. Para lo cual, se conceptualizo el derecho de propiedad intelectual y

sus clasificaciones con especial énfasis en la propiedad industrial.

La propiedad industrial se clasifica en creaciones industriales y signos
distintivos. Con la finalidad de profundizar en lo referente a los signos
distintivos se explica en qué consiste cada uno y se presta especial atencion a
las apariencias distintivas determinando que el origen de esta figura se
encuentra en la jurisprudencia estadounidense y que su distintividad se

adquiere mediante el uso.

El segundo capitulo, mediante el método comparativo examina como los paises
Colombia, Peru y Bolivia consideran y han incorporado al trade dress en sus
normativas correspondientes. Adicional a esto, pese a que ninguna legislacion
contempla a las apariencias distintivas se ha podido ver que otras figuras como
las marcas tridimensionales y los disefios industriales conceptualmente
guardan mucha semejanza por lo que pueden ser confundidas. Esto se
fundamenta en el hecho de que los disefios industriales son aquellas
apariencias particulares que dan como resultado de la reunién de lineas o
colores de cualquier forma bidimensional o tridimensional y por su lado las
marcas tridimensionales son aquellas formas de envases o recipientes que
buscan presentar al mercado una forma particular que tendrd como principal

finalidad diferenciar.

En los casos de Pert y Colombia no se encuentra expresamente regulado al

trade dress pero en resoluciones emitidas por la autoridad competente se hace



referencia a esta figura y se la entiende como al conjunto o apariencia de

colores, formas y disefios caracteristicos.

Finalmente, en el tercer capitulo mediante el método de investigacion exegético
se analiza a detalle la definicion y como se considera en particular a la
apariencia distintiva en la derogada Ley de Propiedad Intelectual y en el actual
COESC con especial énfasis en el hecho de que se indica que este signo

debera adquirir aptitud distintividad en el mercado ecuatoriano.

Al momento que la actual normativa cambia el hecho de que las apariencias
distintivas se ejerceran y adquiriran sus derechos de igual manera que las
marcas por lo que su registro serd necesario. En cuanto al registro no se
requiere la presentacion de pruebas de uso ya que la misma norma otorga la

posibilidad de iniciar el uso de la marca tiempo después de su concesion.

En relacién con esto, se torna contradictorio que para poder realizar el registro
de una apariencia distintiva se deba haber adquirido previamente aptitud
distintiva dentro del mercado ecuatoriano, esto se interpreta de manera que
conjuntamente con la solicitud de registro se debe adjuntar las pruebas que
demuestran que el comercio reconoce y diferencia al signo. Siendo de esta
manera se presenta la interrogante de que ocurre con la posibilidad de iniciar el

uso del signo posterior a la concesion.

1. LaPropiedad Intelectual

Para comprender la definicion de la Propiedad Intelectual hay que conocer que
este dominio recae sobre cosas inmateriales y por esto puede ser considerada
como una propiedad distinta o especial ya que no busca proteger cosas
corporales o materiales, que la propiedad ordinaria 0 comun si lo hace
(Canaval, 2008, p.29). En este sentido queda claro que el derecho de



propiedad intelectual Unicamente se encarga de proteger aquellas cosas

incorporales que normalmente no se pueden proteger por otros medios.

El derecho de Propiedad Intelectual es aquel conjunto de normas que se
encargan de regular los beneficios que se reconocen a favor de los autores y
titulares, estos derechos inmersos son intangibles e implican un derecho en
exclusivo de manera que crea un monopolio permitido pero que posee
limitaciones (Rios, sf, p. 2-3). Dicho esto, la propiedad intelectual es la llamada
a establecer la manera que pueden identificar los derechos sobre su propiedad
los autores vy titulares, recordando que también existen limitaciones de por

medio.

En relacion con lo dicho, el derecho de Propiedad Intelectual permite la
proteccion de la creatividad que pueda llegar a tener una persona y la
posibilidad de otorgarle el uso exclusivo de la misma. Por lo que se entiende
que dentro de las ramas del derecho se encuentra la Propiedad Intelectual, el
cual se encuentra contemplado en la normativa nacional, especificamente en la
Constitucion de la Republica del Ecuador en su Articulo 322 en donde se indica
que “se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que
sefnale la ley”. Con el reconocimiento de la propiedad intelectual, es claro que
Ecuador le da la importancia y permite que esta rama del derecho siga en

constante evolucion en base al entorno en el cual se encuentra.

El derecho de Propiedad Intelectual cuenta con regulacion tanto nacional como
internacional, es conocida como uno de los pocos ambitos en donde se ha
logrado tener un consenso global en cuanto a la proteccién juridica de alcance
internacional (Montalvo, 2007, p.1). En este sentido existe el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual es una parte
integral de los acuerdos de la Organizacibn Mundial de Comercio y al ser
firmado por los 135 miembros permite que existan estandares minimos de
proteccion (Granados, sf, p.10). Mediante la firma de convenios internacionales

se ha podido demostrar que existe armonia en cuanto a la reglamentacion de lo



relacionado con la Propiedad Intelectual lo que genera que haya seguridad

tanto a nivel nacional como internacional.

Dentro del derecho de Propiedad Intelectual se debe diferenciar a los derechos
de propiedad industrial y el derecho de autor (Llobregat, 2007, p.15). En la
misma linea se indica que la propiedad industrial no es igual que el derecho de
autor y a su vez la propiedad industrial se divide en signos distintivos y
creaciones industriales (Garcia y Amunategui, 1992, p. 28). Se entiende que el
derecho de autor y el derecho de propiedad industrial son dos ramas distintas
que forman parte del derecho de Propiedad Intelectual y asi mismo existe una
clasificacion del derecho de propiedad industrial, en donde se divide en

creaciones industriales y signos distintivos.

La propiedad industrial al tener una clasificacibn muy amplia se requiere
entender de manera clara que figuras la componen y cuales son los rasgos

caracteristicos que poseen unas de otras.

2. Propiedad Industrial

La propiedad industrial es una de las ramas del derecho de Propiedad
Intelectual y hace referencia a la proteccion “de las invenciones, las marcas de
fabrica o de comercio, los dibujos o0 modelos industriales, el nombre comercial,
las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia” (Garcia y
Amunategui, 1992, p.17). Inicialmente se pensO que la propiedad industrial
Gnicamente se encargaria de proteger los ambitos comerciales, afirmacion
erronea debido a que se debe entender de una manera mas amplia ya que el
campo de aplicacion se extiende hasta el dominio de industrias agricolas,
productos fabricados o naturales, entre otros (Rios, sf, p.6). Dicho esto, la
propiedad industrial forma parte del Derecho de Propiedad Intelectual y no solo
es el encargado de tutelar al ambito comercial sino que busca que su
proteccion se adapte a las necesidades actuales.



Con la finalidad de facilitar el reconocimiento en base a sus caracteristicas se
conoce como creaciones industriales a las patentes, modelos y disefios. En
cuanto a los signos distintivos es comun pensar que solo forman parte las
marcas pero la realidad es que existen otros signos distintivos como los
nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, entre

otros.

2.1. Signos Distintivos

2.1.1. Nombres Comerciales

Entre los signos distintivos se encuentran los nombres comerciales que son
aguellas denominaciones que permiten distinguir un negocio de otro de manera
gue los consumidores cada vez vayan reconociendo y diferenciando con el
resto de los comercios que prestan los mismos servicios 0 productos (Jaramillo,
2014, p. 7). Con el desarrollo de la industria y el incremento de los negocios,
los propietarios se han visto en la necesidad de buscar una manera para
diferenciarse del resto de comercios que ofrezcan similares productos o

servicios.

En el Articulo 8 del Convenio de Paris se dispone que “el nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacion de deposito o de
registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”; por lo tanto,
lo dispuesto en este convenio denota que el derecho sobre este tipo de signo
distintivo se lo adquiere con el uso, mas no con la formalidad del registro
(O'Callaghan, 2001, p.235). Se puede apreciar que a nivel internacional los
nombres comerciales poseen la particularidad de ser protegidos sin tener como
requisito el registro y deja a decision del titular el hecho de registrar o no al

nombre comercial.

En cuanto a los nombres comerciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha manifestado dentro de la interpretacién prejudicial del proceso 202



del afio 2014 que al tratarse de un nombre comercial existe la posibilidad de
gue se decida acerca del registro o no ante la oficina nacional competente. De
igual manera en el Articulo 193 de la Decision 486 de la Comunidad Andina se
hace referencia acerca de esta posibilidad. Con esto queda claro que la
decision de registrar o no un nombre comercial recae netamente sobre el

interesado en el signo.

En el mismo sentido dentro del COESC en su Articulo 416 se sefiala que:
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirird por su
primer uso en el comercio, publico, continuo, de buena fe y siempre que

no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el pais.”

En sintesis se entiende que los nombres comerciales nacen con la finalidad de
diferenciar un establecimiento comercial de otro que preste los mismos
servicios. Este signo distintivo tiene la particularidad de que su registro ante la
autoridad nacional competente no es un requisito esencial y respecto a esto
existe armonia tanto en la normativa nacional como en la internacional.
Adicional a esto, con el uso del nombre comercial se adquiere el derecho

cumpliendo con requisitos como la buena fe y la continuidad.

2.1.2. Indicaciones geograficas

Uno de los signos que mas particularidad tienen es la indicacion geografica,
este signo es utilizado para identificar productos que provienen de
determinados puntos geograficos. La Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual a la que en adelante se mencionara por sus siglas OMPI, sefiala que
una clasificacion especial dentro de este signo son las denominaciones de
origen, las cuales son utilizadas para aquellos productos cuya elaboracién
posee caracteristicas netamente determinadas en el entorno geogréafico (OMPI,
2016, p.20). Pese a no ser iguales, las denominaciones de origen y las
indicaciones geograficas tienen como fundamental necesidad el establecer la

existencia de un vinculo entre el producto y el lugar de origen (Millan, 2012,



p.33). Este signo tiene como finalidad principal la de establecer el lugar de
origen de los productos y de esta manera el consumidor tiene la confianza de

que el producto adquirido es del lugar de donde se indica.

En cuanto a las indicaciones geograficas hay que destacar el hecho que
pueden llegar a ser confundidas como iguales con las denominaciones de
origen, situacién que es falsa ya que las denominaciones de origen forman
parte de las indicaciones geograficas y su diferencia radica en que las
indicaciones geograficas identifican productos de determinados puntos
geograficos, cuando las denominaciones de origen son aquellas que identifican
la elaboracion productos que solamente tienen particulares en base al entorno
geografico (Errazuriz, 2010, p.2-4). La funcidén principal que poseen las
indicaciones geogréficas recaen sobre el lugar en donde se origina como tal el
producto y en base a eso se pueda llegar a determinar la calidad cualidades

particulares que llegaria a tener.

2.1.3. Marcas

La OMPI en lo que concierne a las marcas, sefiala que son conocidas como un
signo o una combinacion de signos que denotan su diferencia en la utilizacién
que van a tener. En cuanto a los signos estos “pueden ser palabras, letras,
nameros, fotos, formas y colores o una combinacion de los mismos” (OMPI,
2016, p.17). En adicion a este concepto, se sefiala que la finalidad de un signo
distintivo, es la forma que tiene el empresario para diferenciar de cierta manera
los productos o servicios de un establecimiento de comercio dentro de la
industria que se maneja (Canaval, 2008, p.31). En cuanto a la definicién se
mantiene la posicion de que son consideradas como los signos o la
combinacion de ellos que tienen como principal funcién la de otorgar

distintividad a un producto o un servicio dentro del mercado.

Entre las principales funciones que tienen las marcas se encuentra la

diferenciacion de los productos y servicios e identificar con exactitud la fuente



de donde provienen (OMPI, 2016, p.10). Adicional a esto, busca asociar una
cualidad en concreto con la finalidad que tendra el producto o servicio; esta
asociacion de la marca con su utilizacion promueve la comercializacion, ya que
los consumidores podran vincular directamente un servicio o un producto a un
signo distintivo en especifico y catalogar su calidad (Posey y Dutfield, 1999,
p.18-19). En referencia a esto se entiende que los consumidores podran
vincular un servicio o un producto a una marca y de esta manera podran
determinar la calidad para que en futuras ocasiones en base a esa experiencia

puedan distinguir que producto o servicio les resulto de su agrado.

En cuanto a la distintividad, este es un principio que busca que los signos
distintivos tengan la capacidad de diferenciarse en el mercado y puedan ser
registrables (Pazmifio, 2009, p.5-10). Acerca del caracter distintivo que posee
una marca se hace referencia a que es la aptitud para identificar los bienes o

servicios y este se considera un rasgo esencial para cualquier signo distintivo.

Adicional a esto se sefiala que existen dos maneras distintas de tener caracter
distintivo; la primera se refiere aquellos que se distinguen por su origen
empresarial y como segunda posibilidad se encuentran aquellos signos que
adquieren aptitud diferenciadora como resultado del uso que el signo hace
dentro del mercado y es conocida como una distintividad adquirida (Rey y
Villar, 2014, p. 14-15). Por lo tanto, se entiende que no solo con el uso se
puede llegar adquirir caracter distintivo ya que existe la posibilidad de que el

origen empresarial tenga un peso considerable.

En adelante el término “distintividad” es utilizado frecuentemente debido a que
al momento de cambiarlo afecta el sentido de la explicacion. En referencia a la
distintividad adquirida consiste en la posibilidad excepcional que tiene el
interesado al registrar un signo que de principio es irregistrable y que con el
uso demuestra su distintividad (Arochi, 2012, p.3). Esto se da debido a que
algunos signos distintivos han ganado dentro del mercado popularidad que ha

provocado que los consumidores los reconozcan y diferencien de otros en su
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misma rama comercial, pese a que inicialmente no poseian la distintividad

suficiente como para ser registrados.

Al ser la distintividad estrictamente necesaria para los signos, existen
determinadas situaciones en las cuales evidentemente no poseen distintividad
alguna. Estos casos en particular y los mas comunes son los signos genéricos,
indicativos y de uso comun (Schmitz, 2012, p.8-9). Los signos genéricos hacen
referencia al uso del mismo nombre que posee el producto como por ejemplo el
nombre de chocolate para identificar al producto de chocolate, los indicativos
son caracteristicas especificas de lo que se busca identificar y un ejemplo de
ello es poner de nombre suave al algodén y finalmente los signos de uso
comun son aquellos que en un principio tenian distintivas pero al momento de
generalizarse en el comercio se convirtieron en la denominacién de la categoria
y un ejemplo de esto es la palabra “aspirina” (Maravi, sf, p.5-6). La distintividad
es un requisito sin el cual una marca no puede existir como tal pero existen
casos de marcas que poseen denominaciones que son consideradas
genéricas, indicativas y de uso comun que evidencian que la marca carece de

distintividad por lo que su registro seria imposible.

El caracter distintivo de un signo no puede ser considerado algo absoluto ya
que se estd haciendo referencia a una definicibn netamente circunstancial
(OMPI, 1994, p. 18). Es claro que un signo debe poseer distintividad para ser
considerado como tal pero hay casos en especifico que sin mucho andlisis
evidentemente ya no poseen distintividad suficiente por lo que su registro no

podré ser concedido conforme lo establece el Articulo 360 del COESC.

En caso de que se llegue a negar el registro de una marca por falta de
distintividad, existen determinados criterios entre los cuales se encuentran: los
términos genéricos, signos descriptivos, referencias a los origenes geogréficos,
letras, cifras, figuras geométricas basicas, términos extranjeros, colores,
nombres y apellidos (Schmitz, 2012, p.9). En el mismo sentido se establece en

el Articulo 135 de la Comunidad Andina que en determinados casos no se
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podrd registrar ciertos signos como marcas ya que no cumplen con los
lineamientos establecidos en la ley. Con lo dicho se entiende que la misma ley
indica que un requisito fundamental para el registro de una marca es que posea

distintividad por lo que sin esta salvedad la concesion de la marca sera negada.

Otras categorias de las marcas que facilitan la identificacion de la procedencia
comercial de los productos o servicios, son las marcas colectivas y las de
certificacion, en donde las colectivas son las que identifican aquellas marcas
cuya titularidad pertenece a una asociaciéon (Valdez, 2011, p. 7). Por otro lado y
a diferencia de las colectivas, las marcas de certificacion, son aquellas que
demuestran la existencia del cumplimiento de determinadas normas que no
expresan titularidad con una asociaciéon (OMPI, 2016, p.18). Las sefialadas
categorias permiten diferenciar en base a sus caracteristicas ya que la
titularidad recae sobre una asociacion que es totalmente contraria a las
colectivas ya que demuestran el cumplimiento de normas que no se relacionan

con asociaciones.

En cuanto al derecho exclusivo de las marcas, en el Ecuador, estas seran
adquiridas con un registro ante la autoridad competente y esto se encuentra
contemplado en el Articulo 364 del COESC. Con el registro de la marca, lo que
se busca es proporcionar cierto grado de seguridad y la facilidad para conocer
gué actos no pueden ser realizados por terceros sin consentimiento, esto se
encuentra contemplado en el Articulo 155 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina. El hecho de registrar una marca permite al titular saber sus derechos y
ejercerlos de manera que nadie mas con intencion de ocasionar confusion

utilice el mismo signo.

Una vez entendido lo que es una marca, hay que sefialar que con la evolucion
en el derecho marcario se han ido creando nuevas figuras consideradas como

marcas no tradicionales.
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2.1.4. Marcas no Tradicionales

Debido a que el derecho de Propiedad Intelectual constantemente evoluciona
se encuentra sujeta a cambios. Con esto aparecio la figura de las marcas no
tradicionales y son principalmente de dos tipos: “las visuales (colores, formas,
hologramas, imagenes en movimiento y marcas de posicidon) y no visuales
(sonidos, olores, sabores y texturas)” (Castro, 2012, p.1). Ante la necesidad de
qgue los signos distintivos cambien y protejan diferentes figuras que no eran
protegidas con anterioridad toma fuerza las marcas no tradicionales.

Entre las marcas no tradicionales que mas acogida han tenido se encuentran

las sonoras, olfativas, entre otras.

2.1.4.1. Lamarcasonora

Al momento que se hace referencia de las marcas sonoras como su nombre
mismo lo indica son aquellas que consisten en un sonido que se encuentra
relacionado de cierta manera a un producto o un servicio; al ser los sonidos
como condicionantes, estos se quedaran de manera mas rapida en la memoria
de los consumidores y tener mejor acogida que las mismas marcas
tradicionales (Leon, 2009, p.12). Con lo dicho queda claro que las marcas
sonoras son las que buscan que mediante el érgano auditivo sea reconocida y

recordada la marca.

Adicional a lo indicado, las marcas sonoras se basan en la reproduccion de un
sonido. Es posible la utilizacién de formas mixtas, como la combinacion de un
sonido con elementos denominativos o figurativos, es decir, una marca
denominativa y sonora 0 una marca sonora Yy figurativa o incluso una marca
audiovisual (Castro, 2012, p.13). Se entiende que las marcas sonoras pueden
llegar a tener diversas formas de uso ya que no solo se puede considerar como

un sonido simple.
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2.1.4.2. La Marca Olfativa

En muchas ocasiones hay productos que pueden ser diferenciados por sus
diversos olores. El aroma puede tener gran influencia al momento que los
consumidores eligen (Porras, sf, p.6). Por tanto con la marca olfativa se sefiala
la importancia que tiene los olores para diferenciar y que cada olor puede ser

Unico.

En cuanto a la aptitud distintiva que tienen las marcas olfativas, se da un
debate ya que se considera que este signo no posee la distintividad necesaria
para poder ser registrada como una marca. Por otro lado, este tipo de marcas
tendran la dificultad de que llegado determinado momento la fragancia se
puede llegar a terminar, dejando asi sin posibilidad de que el aroma sea
repetido (Roselld, 2001, p.12). Con esto se entiende que en relacion a las
marcas olfativas existe una controversia en cuanto a la distintividad que tiene
este tipo de marcas y en ocasiones se podra tornar practicamente imposible

gue el aroma sea replicado.

2.1.4.3. La Marca Gustativa

Frente al registro de una marca gustativa se pueden presentar dificultades en el
sentido de que con el pasar del tiempo los sabores van cambiando y por otro
lado no existen sabores unicos (Castro, 2012, p.17). Por lo antes indicado, este
tipo de signos pueden ser inexactos ya que un sabor puede variar y de esta

manera modificar el registro original.

Acerca de la distintividad en este caso existe la particularidad de que la
condicidn necesaria es que de cierta manera el signo sea independiente del
elemento gustativo, esto quiere decir que para que posea el poder distintivo el
sabor debe poder ser separado de los productos pero el problema de esto
radica en el hecho de que es muy dificil separar el sabor del producto ya que el
sabor es inherente al producto mismo (Liévano, 2011, p.23). Por lo dicho, si de
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distintividad se trata al momento de intentar separar el sabor del producto que
se pretende comercializar, esto se torna en algo practicamente imposible ya

gue el sabor es inseparable del producto en el que se encuentra contenido.

Las marcas no tradicionales han nacido ante la necesidad de evolucién que
tienen las personas. Existen normativas como la ecuatoriana en donde no se
encuentra apartados especificos para este tipo de marcas pero si las
reconocen de manera que pueden llegar a ser registrables. Estos signos
distintivos poseen rasgos similares a las marcas tradicionales pero se
distinguen en el hecho de que no tienen una regulacion clara y buscan brindar
proteccion aquellos productos o servicios que ninguna marca tradicional

protege.

2.1.5. Lemas Comerciales

Son conocidos como lemas comerciales aquellas frases, palabras o leyendas
que seran utilizadas para acompafar a una marca, por lo que en caso de ser
concedida su vigencia sera la misma que la marca principal pero nunca podra
ser en contrario (Canaval, 2008, p.109). Estos signos distintivos queda claro
gue no pueden sobrevivir por si solos siempre van a requerir que una marca

principal a la que acompainiar.

Los lemas comerciales o los conocidos como slogans, tienen diversas
funciones entre las cuales las principales se encuentra la publicitaria o
promocional (Garcia, 2009, p.2). En sintesis de lo indicado, los lemas
comerciales son accesorios a una marca principal y se diferencian por ser
palabras o frases que cumplen la funcion de acompafar a una marca y de

brindarle publicidad.

2.1.6. Apariencias Distintivas
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Las apariencias distintivas también conocidas como trade dress, imagen
comercial o estilo comercial, son “la imagen, impresién o apariencia total o
global de un producto o servicio”, por lo que este signo posee ventajas muy
particulares, especialmente en el &mbito comercial ya que al tratarse de ideas
innovadoras de cierta manera pone una especie de sello personal que tendra
como objetivo primordial atraer la mayor cantidad de personas para que estén
cautivadas con la idea que se esta vendiendo (Garcia, 2017, p.5). Este signo
distintivo permite que sus titulares proporcionen al mercado una nueva
tendencia comercial de manera que entre los de su misma rama podran ser
perfectamente identificados por sus notables diferencias en cuanto a su

apariencia.

En este tipo de signos distintivos su ambito de proteccion es bastante amplio, lo
que podria llegar a provocar como desventaja que terceras personas de mala
fe utilicen de una manera u otro algun rasgo caracteristico por minimo que sea

de la apariencia distintiva.

En la normativa ecuatoriana, el COESC en su Articulo 426 se sefala la
definicion de las apariencias distintivas de la siguiente manera:
“Se entendera por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas,
presentaciones, estructuras y disefios caracteristicos y particulares de un
establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que
sean aptos para distinguirlo en la presentacion de servicios o0 venta de

productos.”

En la misma linea en el proceso 308 del 2014 el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina sefialo que:
“El trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de
presentacion que identifican un producto o establecimiento y que por su
presentacion generan una percepcion distintiva en la mente del

consumidor.”
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En sintesis las apariencias distintivas o trade dress son un conjunto formas,
colores, elementos entre otros que distinguen a un producto o un
establecimiento comercial ademas que permiten que los consumidores puedan

reconocer y diferenciar debido a su particular presentacién en el mercado.

Las apariencias distintivas poseen tanto ventajas como desventajas. Entre las
ventajas de este tipo de signos distintivos se resalta el hecho de que al tratarse
de ideas totalmente innovadoras permiten que los establecimientos o productos
tengan la posibilidad de que en el mercado sean reconocidos y recordados por
sus caracteristicas (Garcia, 2017, p.10). En cuanto a las desventajas y al
tratarse de un conjunto de elementos asi sea un rasgo caracteristico es posible
gue existan terceros de mala fe que busquen la manera de utilizarlos sin previa
autorizacion (OMPI, 2004, p.5). Con esto se entiende que entre los aspectos
positivos que tiene este signo distintivo es que se tratan de ideas que
comunmente no son utilizadas y se destacan por su particularidad en el
mercado pero pese a ello puede haber personas que buscan en minima parte

copiar al establecimiento comercial o el producto.

2.1.6.1. Origen

En cuanto a las apariencias distintivas su origen radica en la jurisprudencia de
Estados Unidos bajo el nombre de trade dress ya que inicialmente era
considerada una apariencia distintiva las etiquetas o envoltorios, pero con la
evolucion en el derecho marcario hizo que esta proteccién fuera méas alla de
solo los productos y se incluya la decoracion y disefio de los establecimiento
comerciales (Berger, 2008, p.12). Al tratarse de un signo nuevo, complejo y
cuya proteccion no es del todo clara pocas son las legislaciones que
incorporaron en su ordenamiento a la figura y por esta razén es considerada

dentro de los signos distintivos nuevos.

Por otro lado, el trade dress nace en el derecho norteamericano y surgen por la

competencia desleal entre empresarios (Garcia, 2017, p.6). Su principal
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finalidad se ve marcada en proporcionar a los consumidores ideas innovadoras
gue en conjunto son llamativas y se diferencian de las otras en su clase y que

actuaciones desleales no se cometan.

En sintesis de lo antes mencionado, se entiende que inicialmente aparecié en
el derecho norteamericano la figura del trade dress y con este antecedente
aparece el signo conocido como apariencia distintiva. Entre el trade dress y la

apariencia distintiva existe la diferencia en el régimen marcario que se maneja.

En cuanto al régimen es fundamental sefialar que Estados Unidos se basa
netamente en el sistema declarativo. En donde la distintividad pudo haber sido
adquirida por medio de la distintividad adquirida o por el uso intenso y antiguo
de la marca (OMPI, 2004, p.9). De esta manera queda claro que en Estados
Unidos la manera de que una marca pueda ser registrada es adquiriendo

distintividad por medio del uso.

Una marcada diferencia que existe entre los distintos regimenes marcarios es
que hay la posibilidad de registrar marcas a nivel estatal y nivel federal. Es
decir, si una marca se registra a nivel estatal se limita el ambito solo al lugar en
donde fue registrada y en el caso de ser registrada a nivel federal, en cambio
su proteccion se extiende a todo el territorio (Berger, 2008, p.42). En suma de
lo antes manifestado, se entiende que las marcas en Estados Unidos son
consideradas como tal por el hecho de demostrar su uso y da la posibilidad de
gue se registre marcas a nivel estatal y federal. Es claro que este régimen
marcario permite que marcas que no poseen la distintividad necesaria en un

principio mediante su uso la ganen y puedan aplicar a un registro principal.

Adicional a lo indicado en la interpretacion prejudicial del proceso 66 del 2014
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace clara referencia a que en
Estados Unidos existe una marcada tendencia en proteger como marca la
decoracion de los establecimientos comerciales siempre y cuando haya un uso

constante y la decoracion sea reconocida entre los consumidores. En cuanto a
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los elementos comunes o funcionales se sefiala que sin importar su condicion

igual formaran parte de la decoracion que puede ser protegida.

Pese a que se hizo referencia que la Propiedad Intelectual posee un consenso
global en cuanto a la proteccidn juridica internacional, esta situacion de cierta
manera rompe con las apariencias distintivas debido a que algunos paises
reconocen a la figura (trade dress y apariencia distintiva) pero otros paises le
otorgan el tratamiento de una marca tridimensional o un disefio industrial, lo
que lleva a crear incertidumbre en el manejo juridico (Garcia, 2017, p.6-8). Con
lo antes mencionado, se entiende que las apariencias distintivas en otras
legislaciones son identificadas de diversas maneras pero de una forma u otra

guardan alguna similitud que puede confundirlas.

Ecuador al pertenecer a la Comunidad Andina posee como normativa
supranacional a la Decision 486 que hace referencia a lo concerniente sobre el

régimen comun sobre propiedad intelectual.

2.1.6.2. Proteccion de la Apariencia Distintiva en la Decision 486 de la

Comunidad Andina

La Comunidad Andina se encuentra unida voluntariamente y tiene como
finalidad alcanzar un mayor desarrollo mediante la integracion andina. Sus
paises miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Peri (Comunidad Andina
de Naciones, sf, parr.1). Con este antecedente queda claro que los paises
miembros de esta comunidad buscan metas similares y tienen la finalidad de
que mediante la integracion, esta comunidad vaya tomando fuerza y cada vez

sus paises alcancen un desarrollo integral.

Con esta integracion y en razén de sus acuerdos existe un régimen comun de
Propiedad Intelectual, el cual se encarga de regular lo concerniente con el
otorgamiento de las marcas, patentes, denominaciones de origen, entre otros.

En vista de la acogida que tuvo este régimen comun entre los paises miembros
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de la comunidad entré en vigencia la Decision 486 de la Comunidad Andina
(Metke, 2007, p.3). Al ser aprobada por los paises miembros esta decision
pasa a ser norma supranacional y una guia para que los paises puedan
elaborar o modificar sus respectivas legislaciones respetando los lineamientos

ya establecidos y acordados.

Dentro de la Decision 486 de la Comunidad Andina, se ha podido apreciar que
como tal la figura de la apariencia del producto o servicio conocida en Estados
Unidos como trade dress o apariencia distintiva en Ecuador, no se encuentra
regulada de manera expresa ya que al hablar de esta figura se hace referencia
a que es un desarrollo jurisprudencial que nace a raiz del derecho
estadounidense. Es claro que al no estar contemplado este signo, los
elementos que la conforman tendran que ser protegidos por separado y bajo

los lineamiento expresados en la norma.

A lo largo del capitulo se ha podido establecer cuales son considerados signos
distintivos y que caracteristicas posee cada uno. Es fundamental que todo
signo deba poseer distintividad. En cuanto a las apariencias distintivas, estas
se originaron en Estados Unidos y se aclaro que el régimen marcario se
basaba en el uso de las marcas para que puedan adquirir distintividad y de esta
manera sean registrables. Situacion que no ocurre en Ecuador ya que maneja
un régimen distinto al de Estados Unidos en donde en ninguna normativa se
manifiesta que para que se pueda registrar una marca sea requisito

indispensable el uso previo.

En relacion con la definicion de las apariencias distintivas se ha podido
entender que los paises miembros de la Comunidad Andina poseen una
decision de régimen comun en donde existe la particularidad que el trade dress

0 apariencia distintiva no se encuentra contemplada.



20

3. Apariencias Distintivas y su desarrollo en el ambito internacional

El Ecuador es uno de los paises miembros de la Comunidad Andina en donde
al existir una decisién de régimen comun poseen muchas similitudes, dado esto
se torna interesante analizar lo que ocurre en los otros paises miembros en

relacion a las apariencias distintivas.

3.1. Colombia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso 234 del afo
2013 hace referencia a que la Superintendencia de Industria y Comercio de la
Republica de Colombia ha afirmado que el trade dress se lo puede proteger a
través de la marca comercial tridimensional, el disefio industrial o incluso se
puede llegar a interponer acciones por competencia desleal que se deriva de
actuaciones desleales especialmente de engafos, confusién y de imitacion.
Adicional a esto se determind que aun cuando no exista un registro previo de la
marca se protegera las acciones a través de la competencia desleal debido a
gue lo que se busca evitar que por cualquier medio pueda llegarse a dar

confusion por parte de los consumidores.

Se evidencia que si bien es cierto en la legislacion colombiana no existe como
tal norma expresa acerca de las apariencias distintivas o trade dress, se otorga
la posibilidad de que mediante acciones en contra de la competencia desleal se
tome partida y se pueda solucionar los conflictos en cuanto a este tema.
Ademas, por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio de la
Republica de Colombia se ha sefialado que existe la posibilidad de proteger
una apariencia distintiva por medio de otros signos como la marca
tridimensional o disefio industrial, esto se debe a que poseen muchas

caracteristicas semejantes que podrian dar paso a confusiones.

Hay que destacar la iniciativa que tiene Colombia respecto a la proteccion del

trade dress ya que al no ser muy conocido puede pasar desapercibido y al
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existir decisiones judiciales al respecto puede contribuir de manera positiva ya
gue estas resoluciones pueden ser aplicadas en otros paises en donde ocurran

situaciones similares.

3.2. Bolivia

En el caso boliviano la proteccién de los signos distintivos sefala que va
dirigida a las marcas, marcas colectivas, marcas de certificacion, lemas
comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen (SENAPI,
2016, p.31). Con esto se entiende que los signos distintivos reconocidos en
Bolivia son los tradicionales y no se hace referencia en cuanto a la apariencia

distintiva o trade dress.

Dentro de las normas regulatorias bolivianas no han utilizado al trade dress
para solucion especifica de casos como ocurre en otros paises miembros de la

Comunidad Andina.

3.3. Peru

En Perd ocurre una situacion similar al de Bolivia y Colombia en donde no se
regula los trade dress o apariencias distintivas pero se puede apreciar que
existe una clara regulacion acerca de las marcas y otros signos distintivos. Hay
que destacar que la definicibn que se le otorga a los disefios industriales
guarda gran similitud con la definicién otorgada por el COESC a las apariencias
distintivas por lo cual una apariencia distintiva podria llegar a ser registrada

como un disefio industrial.

Existe la particularidad de que el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual conocido por sus
siglas como INDECOPI, el 23 de noviembre de 2005 emitié la resolucién N°.

136 en donde se hace referencia al trade dress. Con esto es claro que si bien
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no se encuentra expresamente sefialado dentro de la normativa, si se la
reconoce y se la menciona dentro de las resoluciones emitidas por la autoridad

competente.

Hay que destacar que el hecho de no existir una norma expresa respecto al
trade dress no fue impedimento para que no sea reconocida de cierta manera

la figura y se respete su definicién original.

En sintesis de lo analizado, es claro que dentro de la normativa de los paises
miembros de la Comunidad Andina a excepcion de Ecuador no se encuentran
reguladas las apariencias distintivas pero si se pudo apreciar que las
definiciones otorgadas a los disefios industriales y a las marcas
tridimensionales son muy similares y en determinados casos puede ocasionar
que se presenten confusiones. Ademas, en el caso de Colombia la
Superintendencia de Industria y Comercio indica que el trade dress podra ser

protegido a través de las marcas tridimensionales o disefios industriales.

Adicional hay que destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
aun cuando no se encuentran reguladas las apariencias distintivas dentro de
sus interpretaciones hacen referencia al trade dress. Lo que permite que los
paises miembros de la comunidad posean un referente para poder resolver
casos que puedan llegar a poseer similitudes. Hay que destacar la importancia
gue tiene que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad en
este sentido ya que permite crear un estandar para los casos que se presenten

aun cuando es una figura que tiene raices norteamericanas.

En cuanto a la manera en que se puede llegar a proteger el trade dress se
hace referencia a que se lo protege mediante marcas tridimensionales o
disefios industriales por lo cual es pertinente identificar claramente y establecer

las principales caracteristicas que poseen estas figuras.
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4. Figuras juridicas que se relacionan con las apariencias distintivas

En el proceso 66 del 2014 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
indica que de acuerdo a la Ley de Marcas de los Estados Unidos tanto las
marcas tridimensionales como las envolturas y envases de productos son
protegidos como marcas y la denominaron trade dress. Esta situacion
evidencia que en efecto existe una marcada semejanza entres estas figuras por

lo que se provoca confusiones.

Por lo antes indicado y a partir del hecho que una apariencia distintiva es
considerada como aquel conjunto de colores, formas, presentaciones y disefios
de productos, se puede exponer que puede facilmente confundirse con los

disefios industriales y las marcas tridimensionales.

4.1. Disefos Industriales

4.1.1. Definicion

Los disefios industriales son aquellas formas o aspectos que se incorporan o
aplican a un producto. Adicionalmente en el proceso 122 del 2012 el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina sefala que el disefio industrial busca que
ante productos de distinta naturaleza sea el consumidor el encargado de
determinar si el producto llama su atencion, por lo que se espera que el disefio
en si sea atractivo estéticamente ya que lo determinante ante el consumidor es
que la eleccion se base por la apariencia de los mismos. En relacion a los
disefios industriales estos son aquellos que se espera que su apariencia sea el

claro indicativo para que los consumidores lo elijan por su innovacion.

Con esto, se entiende que el disefo industrial es conocido como un tipo de
innovacion en cuanto a la apariencia de un producto, especialmente acerca de

sus caracteristicas con énfasis en que posea un valor afladido desde punto de
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vista comercial (Otero, 2008, p.3). Con esto se busca entender que la finalidad
esencial de un disefio industrial esta en otorgar a un producto un disefio que
estéticamente se vuelva mas atractivo en el mercado de manera que los

consumidores podran reconocerlo y adquirirlo con mayor facilidad.

Desde el punto de vista ornamental los disefios industriales poseen un alto
nivel de creatividad y originalidad. En referencia a esto dentro del proceso 187
del aflo 2014 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica claramente
gue lo que se busca proteger con un disefio industrial es la forma externa del
producto o su apariencia. Es claro que esta caracteristica es la que mas se
destaca en esta figura ya que el disefio industrial especificamente protege la
parte exterior, la parte que podréa diferenciar visualmente de otras de su misma

especie.

En el Articulo 345 del COESC define a los disefios industriales de la siguiente
manera:
“Se considerara como disefo industrial la apariencia particular de un
producto que resulte de cualquier reunién de lineas o combinacion de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea,
contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o

finalidad de dicho producto.”

Los disefios industriales son aquellas apariencias que diferencian de manera
particular productos siempre que no modifiquen la finalidad de uso que tiene el
producto en si, por lo que se entiende que la apariencia es lo que realmente se
busca proteger.

4.1.2. Tiempo de Duracion

En cuanto a la duracion de los disefios industriales no son susceptibles de
renovacion y su registro tendra una duracion de diez afos, los cuales seran

contados a partir de la fecha de presentacién. Esto se encuentra recogido en el
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Articulo 352 del COESC de la siguiente manera: “El registro de un disefio

industrial tendra una duracién de diez anos (...)".

El tiempo de un disefio industrial no va mas alla de los diez afios permitiendo
de esta manera que el tiempo de duracidn se convierta en una desventaja. En
el mismo sentido queda claro que un disefio industrial no podra ser renovado
por lo que una vez cumplidos los 10 afios el uso exclusivo de esta figura

perdera esta caracteristica y cualquier persona podra hacer uso de ello.

Paises como Espafia han incorporado que la duracion de la proteccion de un
disefio industrial sea de cinco afos pero con la diferencia de que estos pueden
ser renovables en periodos idénticos hasta cumplir con un maximo de veinte
cinco afnos (Carifio, sf, p.7). En este mismo sentido, la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas sefiala que los disefios industriales si podran ser renovados
(OEPM, sf. Pérr.2). El aporte que proporciona Espafia en este sentido le otorga
a los disefos industriales la posibilidad de que el hecho de no ser renovable
sea considerado como desventaja y el titular posea por un mayor tiempo el uso

exclusivo de su disefio.

De esta manera la legislacion espafiola otorga a los disefios industriales
igualdad en referencia a los signos distintivos ya que con la incorporacion de la
renovacion esta desventaja desaparece y le concede a los disefos industriales
la posibilidad de que en caso de ser necesario el tiempo de proteccion se

incremente.

4.1.3. Novedad como requisito de registrabilidad del disefio industrial

En el proceso 208 del afio 2015 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sefiala que la doctrina establece que para determinar la novedad de un disefio
industrial existen ciertos criterios a considerar entre los cuales se encuentran:
5. Se considera nuevo lo que no es conocido en un determinado momento.
6. Se considera nuevo lo que no ha sido copiado.

7. Se considera nuevo lo que se diferencia de lo ya existente.



26

De lo antes sefalado, se destaca el hecho de que es fundamental el comparar
con otros disefios para poder determinar si en efecto hay una similitud evidente

que podria concluirse como un disefio que carece de novedad.

4.1.4. Semejanzas de las apariencias distintivas y los disefios industriales

Tabla 1

Semejanzas existentes entre las apariencias distintivas y los disefios

industriales segun el COESC

Apariencias Distintivas Disefios Industriales

Conjunto de colores, formas, |La apariencia particular de un
presentaciones, estructuras vy | producto que resulte de cualquier
disefios caracteristicos y | reunion de lineas o combinacion
particulares de un establecimiento | de colores, o de cualquier forma
de comercio o de un producto. externa bidimensional 0

tridimensional, linea, contorno.

Requieren de un registro ante la autoridad nacional competente. Por lo

tanto, este registro es constitutivo de derechos.

Pueden ser susceptibles de trasferencia.

Adaptado de: Cdodigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos,
2016

En relacién a las semejanzas que existen entre las apariencias distintivas y los
disefios industriales, salta a la vista que lo que se entiende de una figura se
entiende de la otra. La similitud conceptual que tienen estas dos figuras es casi
idéntica de manera que el interesado en registrar estas figuras puede

confundirlas y realizar el registro incorrecto.

4.1.5. Diferencias de las apariencias distintivas y los disefios industriales
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Tabla 2

Diferencias entre las apariencias distintivas y los disefios industriales segun el
COESC

Apariencias Disefios Industriales

Distintivas

10 afios y con la |10 afos sin posibilidad

Tiempo de | posibilidad de ser | de ser renovado.

Proteccion renovadas

Costo Menor costo de | Costo elevado de
registro. registro.

Adaptado de: Cdodigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos,
2016

Las principales diferencias que se manifiestan le otorgan a las apariencias
distintivas ventajas significativas que en relacién al mercado contribuyen a que
los titulares de las figuras prefieran una apariencia distintiva sobre un disefio

industrial.

Finalmente, los disefios industriales son considerados invenciones que estan
encaminadas a proteger la apariencia particular de un producto, se busca que
esta figura posea rasgos que hagan que el producto sea llamativo al publico y
que por su particularidad sea reconocido y diferenciado de otros productos
similares.

Con lo antes sefialado se concluye que los disefios industriales comparten
bastantes elementos similares en cuanto su definicion con las apariencias
distintivas si de los productos se refiere. Por este hecho al incluir a los
productos dentro de las apariencias distintivas, se buscaba que un disefio

industrial pueda ser registrado de manera distinta pero con la ventaja de que su
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tiempo de duracion podra ser renovable de manera que su derecho no se
perdera, situacion que después de los diez afios si ocurre con los disefios

industriales.

4.2. Lamarcatridimensional

Las marcas tridimensionales son consideradas como marcas no tradicionales,
pese a ser comunmente utilizadas hace muchos afios. “Se entiende por
tridimensional todo objeto que se manifiesta sobre tres planos o dimensiones:
largo, ancho y alto” (Castro, 2012, p.8). Dicho esto, las marcas tridimensionales
son signos que se pueden utilizar para diferenciar forma y empaques de los

productos.

Es comun que las marcas tridimensionales solo hagan referencia a los
productos pero la proteccion tridimensional de los servicios ha empezado a
tomar fuerza debido a que hay casos particularmente en Estados Unidos donde
se ha podido proteger disefios arquitectonicos que logran diferenciar de la
apariencia gque tienen otros establecimientos comerciales (Cornejo, 2011, p.9).
Con esto, es evidente que la creencia de que las marcas tridimensionales no
solo pueden ser productos ya que han existido casos en los cuales se ha visto
que la proteccion a otro tipo de estructuras que en el pasado no se hubiese

pensado que se lo podia proteger como una marca.

En la normativa ecuatoriana si bien es cierto no existe un apartado especifico
para las marcas tridimensionales pero el COESC en su Articulo 360 numeral 19
sefala que:
“Las formas tridimensionales usuales de los envases de productos, que
hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el
pais para identificar dichos 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
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necesarias para obtener un resultado técnico; o, la forma aporte un valor

sustancial al producto.”

Con lo citado se hace referencia a que se podran registrar como marca las
formas tridimensionales siempre que la forma que se pretende registrar no sea
la misma que es de la naturaleza del producto. En adicién de lo indicado dentro
de la Decision 486 de la Comunidad Andina tampoco se hace referencia
expresa acerca de una marca tridimensional pero dentro del proceso 208 del
2015 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refiere acerca de la
marca tridimensional y sefiala que es un cuerpo que ocupa tres dimensiones no
solo por el sentido de vista sino también por la vista con caracteristicas tan
particulares que se las deben diferenciar de una marca denominativa, mixta,

figurativa entre otras.

En cuanto a las marcas tridimensionales tanto en la normativa nacional como
en la normativa supranacional no existe expresamente sefialadas las marcas
tridimensionales pero si se las incluye y se entiende que podran ser registradas
como marcas. En este mismo sentido y por los rasgos particulares que tienen
este tipo de marcas no pueden ser registradas de igual manera que por

ejemplo las marcas figurativas.

4.3. Semejanzas de las apariencias distintivas y las marcas

tridimensionales

Tabla 3

Semejanzas entre las apariencias distintivas y las marcas tridimensionales

Apariencias Distintivas Marcas Tridimensionales

Requieren poseer una forma distintiva y sus derechos se adquiriran

coOmo una marca.

Son formas que poseen distintividad en el mercado.
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Adaptado de: Cdodigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos,
2016

En sintesis de lo referente a las marcas tridimensionales son aquellas que se
utilizan para identificar productos de manera que se diferencien unos de otros.
Con la evolucién en el derecho marcario se ha incorporado la proteccion de
servicios de manera que la proteccion se ha ampliado de productos a servicios
y con la normativa necesaria esta proteccion crea mayor seguridad para el

titular.

Los disefios industriales y las marcas tridimensionales por sus similitudes con
las apariencias distintivas crean una confusion de manera que se pueden dar
registros erréneos por falta de conocimiento de las figuras. Adicional a esto se
puede ver que estas dos figuras poseen armonia respecto de la proteccién que

se les otorga.

Los paises miembros de la Comunidad Andina no poseen en sus normativas
expresamente indicadas a las apariencias distintivas o trade dress, pese a ello
mediante resoluciones emitidas por la autoridad competente se manifiesta
claramente que se reconoce la existencia de este signo. La particularidad con
las apariencias distintivas se da al momento que en la normativa ecuatoriana

se la reconoce y encuentra expresamente sefalada.

5. Laaparienciadistintiva en la normativa ecuatoriana

Las apariencias distintivas forman parte de los signos distintivos que se
encuentran contemplados en la normativa ecuatoriana. A diferencia de lo que
ocurre en el resto de los paises miembros de la Comunidad Andina Ecuador ha
establecido expresamente a las apariencias distintivas tanto en la derogada
Ley de Propiedad Intelectual como en el actual COESC. Entre la derogada
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normativa y la actual se han realizado modificaciones que es pertinente

establecerlas y reconocerlas.

5.1. Las apariencias distintivas en la derogada Ley de Propiedad
Intelectual

En la derogada Ley de Propiedad Intelectual, en su Articulo 235 se sefialaba
que las apariencias distintivas eran protegidas de manera idéntica que los
nombres comerciales. Por lo que es claro que con su primer uso la apariencia
distintiva obtendrd su proteccion sin necesidad de un registro (O'Callaghan,
2001, p.235). Pese a no existir un registro de por medio con el uso constante
los consumidores podran irse identificando, reconociendo y diferenciando una
apariencia distintiva de otra. En estos casos los registros de las apariencias
distintivas proporcionaban confianza y seguridad acerca de la titularidad de la

apariencia distintiva pero no era un requisito esencial.

En referencia a los nombres comerciales es fundamental destacar el hecho de
que el uso debe ser real, efectivo y continuo (Rengifo, 2013, p.5). De esta
manera en caso de ser necesario se podra probar que en efecto la distintividad
fue adquirida mediante el uso. Adicional a esto en el Articulo 191 de la Decision
486 de la Comunidad Andina de manera expresa se manifiesta que el derecho
sobre el nombre comercial se adquiere con el uso. Con lo expuesto queda claro
gue en referencia a los nombres comerciales hay armonia en cuanto al hecho

que el registro ante autoridad competente no es necesario.

En relacion a las apariencias distintivas se debe destacar que expresamente en
el Articulo 236 de la Ley de Propiedad Intelectual se sefiala que las apariencias
distintivas eran consideradas solo si de establecimientos comerciales se trata.
En este sentido la apariencia distintiva era dirigida a todo el conjunto que
representaba como tal el establecimiento comercial y no solo a un producto o
una parte en especifico. De esta manera quedaba claro el hecho de que las

apariencias distintivas dificilmente podian llegar a confundirse con otra figura
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ya que se habla de un conjunto de elementos que formaban como tal un
establecimiento comercial cuando en las otras figuras se hace referencia a un

producto o un servicio en concreto.

Con lo expuesto se entiende que como tal la apariencia distintiva poseia una
definicion clara en donde solo se contempla a la apariencia de los
establecimientos comerciales y eran protegidas de manera idéntica que los
nombres comerciales. Bajo esta premisa las apariencias distintivas es aquel
signo distintivo que no requiere de un registro ante la autoridad competente
debido a que su distintividad serd adquirida mediante el uso del mismo signo.
Adicional a esto, al tratarse de un conjunto de elementos muy dificilmente se
podra confundir con otro signo distintivo y promovera que pueda existir una

acumulacion de proteccion y no una competencia entre signos.

De la simple lectura del Articulo 236 de la Ley de Propiedad Intelectual
referente a las apariencias distintivas queda clara su definicion y como se
ejercera y adquirira los derechos sobre este signo distintivo; con la
implementacion de una nueva normativa respecto al derecho de propiedad

intelectual se pudo palpar cambios relevantes.

5.2. Las apariencias distintivas en el COESC

A diferencia de lo que ocurria en la derogada Ley de Propiedad Intelectual, en
el COESC en su Articulo 427 se hace referencia a las apariencias distintivas de
la siguiente manera:
“Las apariencias distintivas se adquirirdn y ejerceran derechos de forma
idéntica a las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud
distintiva en el mercado ecuatoriano, de conformidad con el reglamento

respectivo, o sean inherentemente distintivas.”
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Con la simple lectura de lo previamente citado es evidente que la manera por la
cual se ejerceran y adquirirdn los derechos de las apariencias distintivas
cambia de nombres comerciales a marcas de manera que el registro de la
apariencia distintiva ahora posee la caracteristica de que es necesario para
obtener su derecho como se sefiala en el Articulo 364 del COESC, el cual hace
referencia a que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquirird por su
registro. En relacion a esto no queda claro el hecho del porque se indica que
para poder adquirir y ejercer los derechos de una apariencia distintiva se debe
haber adquirido aptitud distintiva en el mercado si existe norma expresa que

dice que el derecho al uso exclusivo sobre la marca se adquiere con el registro.

Al obtener y ejercer sus derechos como una marca, la Decision 486 de la
Comunidad Andina en su Articulo 135 en cuanto a la aptitud distintiva sefala
que este sera considerado como un elemento constitutivo como requisito
esencial para el registro. Acerca de la distintividad, las marcas por el uso llegan
a obtener un lugar importante en el mercado convirtiéndose de esta manera en
un signo distintivo pero esa situacion no exime el hecho de que la fuerza
distintiva que llega a tener un signo puede ir variando con el tiempo, perdiendo
totalmente la distintividad que fue requisito esencial al momento de su registro
(Gamboa, 2006, p.6). Es claro que con el uso se ganard un espacio
fundamental en el mercado pese a que el tiempo puede llegar a debilitar la

marca.

Por otro lado, a diferencia de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, en el
Articulo 426 del COESC se describe a la apariencia distintiva de la siguiente
manera:
“Se entendera por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas,
presentaciones, estructuras y disefios caracteristicos y particulares de un
establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que
sean aptos para distinguirlo en la presentacion de servicios o venta de

productos.”
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Como se puede colegir en cuanto a la definicibn se mantiene igual que en la
derogada ley de Propiedad Intelectual pero se afiade que ya no solo seran
establecimientos comerciales considerados como apariencias distintivas sino
también se consideraran a los productos. Adicional a esto, se entiende que
actualmente al momento de registrar una apariencia distintiva se debe elegir
una clase de producto o de servicio. En cuanto a la clase como lo establece el
Articulo 151 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, hay que sefalar que
existe una clasificacion internacional de productos y servicios para el registro
de las marcas en adelante denominada “Clasificacion Niza”; esta clasificacion
determina claramente para que producto o para que servicio se registrara la

marca.

El COESC dio un giro sobre lo que se entendia por apariencia distintiva y
proporciono al interesado la posibilidad de poder registrar una apariencia
distintiva como el conjunto de elementos de un establecimiento comercial 0 un
producto. Pese a esto permite que existan diversas interpretaciones en cuanto
al hecho de que como requisito se debe adquirir aptitud distintiva en el mercado

ecuatoriano.

5.2.3. Procedimiento de Registro

Las apariencias distintivas dentro del Articulo 427 del COESC se sefala que
los derechos de este signo distintivo seran adquiridos y ejercidos de manera
igual que las marcas. Dicho esto, es fundamental establecer que en la misma
norma antes sefialada en el Articulo 364 indica expresamente que para obtener
el derecho exclusivo al uso de una marca debe ser mediante el registro ante la
autoridad competente, de igual manera y en el mismo sentido en la Decision
486 de la Comunidad Andina en el Articulo 154 se hace alusién a que se
requiere un registro ante la oficina nacional competente para poder obtener el
derecho al uso exclusivo de la marca. Por lo dicho, queda claro que en cuestion

de marcas es fundamental el registro para poder obtener el derecho.
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En relacién al procedimiento de registro, la Decision 486 de la Comunidad

Andina se pronuncia e indica que el procedimiento se llevara a cabo de la

siguiente manera:

Una vez que se ha presentado la solicitud de registro, el Articulo 144
indica que la oficina nacional competente dentro de los 15 dias
siguientes contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud,
examinara la marca de manera que se podra establecer si cumple o no
con los requisitos establecidos.

Posterior a esto y siempre que cumpla con los requisitos establecidos, el
Articulo 145 indica que la autoridad competente procedera con la
respectiva publicacion, en el caso de ecuador se lo realiza en la gaceta
de propiedad intelectual, a la cual el acceso es libre.

Realizada la publicacién, el Articulo 146 apunta que dentro del plazo de
30 dias posteriores a la publicacién, quien posea legitimo interés podra
presentar oposicion a la marca en cuestion.

En caso de existir o no oposicion, el Articulo 150 es claro al indicar que
en ambos casos la autoridad competente debe pronunciarse en los 30

dias siguientes concluido el tiempo de oposiciones.

Por consiguiente, es claro que el procedimiento establecido para el registro es

claro y con ello se concluye que con la publicacion de la marca en

aproximadamente 60 dias la autoridad competente debe pronunciarse

concediendo o rechazando el registro de la marca solicitada. Adicional a esto,

dentro del procedimiento de registro en ningin momento se hace referencia a

la presentacion de pruebas de uso previo.

5.3.

Relacién entre la Ley de Propiedad Intelectual y actual COESC

Tabla 4

Relacion de las apariencias distintivas entre la derogada Ley de Propiedad
Intelectual y COESC
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Ley de Propiedad Intelectual COESC

Se adquirirdn los derechos vy |Se adquiriran los derechos vy
ejercerdn de manera idéntica que un | ejercerdn de manera idéntica que una

nombre comercial. marca.

En caso de existir registro este se lo | Cabe la posibilidad de elegir una de
realizaria como nombre comercial. entre todas las clases productos o
servicios contemplados en la

clasificacion internacional Niza.

Se considera apariencias distintivas a | Se considera apariencias distintivas a
los establecimientos comerciales. los establecimientos comerciales y

productos.

Apatado de: Cédigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos y la
Ley de Propiedad Intelectual , 2016

En cuanto a lo indicado es pertinente analizar lo que la actual normativa
ecuatoriana hace referencia ya que se requiere el registro de una apariencia
distintiva para que se la pueda adquirir y ejercer sus derechos.
En cuanto a esto en el proceso 95 del 2008 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina sefiala que:
“La concesion de un registro marcario depende, en lo principal, de que la
solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma

comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma*“

Lo previamente citado permite ver que es indispensable el registro ya que se
hace referencia a que se debera cumplir con los requisitos establecidos en la
misma norma y que toda prohibicién sera razén suficiente para que el registro
sea negado. En la misma linea queda claro que en lo referente a marcas es
indispensable que exista un registro ante la autoridad competente.

Al incluir dentro de la definicibn de la apariencia distintiva a los productos
permite plantear la interrogante de si en realidad se esta llevando a cabo el

registro de una apariencia distintiva o el registro de un disefio industrial debido
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a que conceptualmente son muy similares y se pueden confundir de manera

gue se puede estar registrando de manera errénea.

Las apariencias distintivas y los disefios industriales guardan un alto grado de
similitud en cuanto a lo que se refiere a su definicion, en alusién a esto en el
proceso 187 del afio 2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
seflala que un disefio industrial no podra ser confundido con otros signos
distintivos debido a que se busca la transparencia en el mercado. Se plantea
como ejemplo que si llegara a existir una marca tridimensional registrada o
solicitada, un disefio industrial confundible 0 semejante no podra ser registrado.
En este sentido, es evidente que en caso de que se llegue a permitir el registro
de disefios industriales confundibles con otros signos distintivos, de una
manera u otra esto provocaria un problema casi irreparable en el comercio

subregional.

Adicional a lo sefialado y en la practica debido a las ventajas que poseen las
apariencias distintivas sobre los disefios industriales, es evidente que se va a
optar por registrar mas apariencias distintivas que disefios industriales de
manera que cada vez los disefios industriales quedaran totalmente en un
segundo plano. Entre las ventajas que poseen las apariencias distintivas contra
los disefios industriales prima el hecho de que la apariencia distintiva al
adquirirse y ejercerse los derechos de manera igual que una marca podra ser
renovada de manera que el derecho acabara en el momento que ya no se
realice la renovacion; por otro lado el costo que se maneja para el registro de
un disefio industrial ser& mucho mas significativo que el costo del registro de

una marca.

En cuanto a lo que indica la normativa ecuatoriana también se permite
presentar la interrogante de si es necesario que previo al registro de la
apariencia distintiva, este sea usado de manera que se obtenga distintividad

dentro del mercado ecuatoriano. Uno de los requisitos que para el registro de
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una marca se lleve a cabo es necesario el uso previo pero el Articulo 427 del
COESC da a entender que si se requiere del uso de la apariencia distintiva.

Se crea una interrogante en este sentido ya que al solicitar el uso como tal de
la apariencia distintiva, permite que se interprete que al momento del registro
se presente pruebas de uso; cuando las pruebas de uso seran solicitadas
siempre que se trate de una cancelacion de registro por falta de uso, esto se ve
claramente expresado en el Articulo 378 del COESC.

Con esto se entiende que al momento de presentar esta accion se requiere que
el titular de la marca demuestre el uso de su marca, esta situacion se
encuentra recogida en el Articulo 166 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina y en ningun caso se hace referencia a que se debe presentar pruebas
de uso al momento del registro de la marca. En este sentido dentro del mismo
Articulo 378 del COESC se indica que aun cuando no se esté utilizando la
marca, el titular tiene un tiempo determinado para hacer uso de ella de la
siguiente manera:

“No podra iniciarse la accion de cancelacion antes de transcurridos tres

afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién que

agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en via

administrativa”

De la simple lectura de lo previamente citado se aprecia que la normativa
ecuatoriana respecto al uso de una marca es clara ya que expresamente
seflala que al momento del registro no se requiere del uso de la misma.
Ademas de que una vez registrada se aprecia que tampoco se requiere su uso
debido a que el tiempo que la misma normativa otorga es de tres afos

contados a partir de la respectiva resolucion.

En relacion con lo mencionado en el proceso 187 del 2014 del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina indica que existe la obligacion de utilizar la
marca en el mercado después de llevarse a cabo el registro; al igual que en

nuestra normativa es evidente que posterior al registro de una marca se debe
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hacer uso de ella ya que de otra manera se podra dar a entender que el
registro fue hecho de mala fe y con la Unica finalidad de ser el titular de la

marca mas no de darle el uso esperado.

En la esfera del registro de las apariencias distintivas se arrojan varias
interrogantes que afectan tanto a la autoridad competente como a los
interesados de registrar una apariencia distintiva ya que no tienen claros los
parametros establecidos para poder conceder o rechazar el registro de este

signo.

Finalmente, es evidente que lo que se establecia dentro de la derogada Ley de
Propiedad Intelectual era claro y direccionado Unica y exclusivamente a los
establecimientos comerciales. Esta situacion se torno confusa al momento de
gue en el COESC se incluyo a los productos y la particularidad de que las
apariencias distintivas deben “haber adquirido una aptitud distintiva en el

mercado ecuatoriano”.
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6. CONCLUSIONES

El derecho de propiedad intelectual se encuentra reconocido en el Ecuador
tanto en la Constitucion de la Republica como en la normativa especifica, por lo
que se entiende que el Ecuador brinda el espacio pertinente para que esta
rama del derecho se desarrolle. Se ha podido apreciar que con el pasar de los
afios y con la evolucion marcaria ha permitido que nuevos signos sean
incorporados dentro de la normativa, este es el caso de las apariencias
distintivas.

En cuanto al origen de las apariencias distintivas, estas nacen con el desarrollo
jurisprudencial de las cortes y tribunales de Estados Unidos y son conocidas
como trade dress, este término es comunmente utilizado para reconocer al
conjunto de elementos que identifican a un establecimiento comercial o un
producto (Villavicencio, 2016, p.13). Es fundamental recalcar que el trade dress
considera que aquellos elementos que carecen de distintividad por si solos
pueden en conjunto y mediante el uso ser distinguidos con su origen por parte

del consumidor.

En adicién a lo sefialado el régimen marcario en Estados Unidos es declarativo,
con esto se quiere decir que con el uso se adquiere el derecho, concepto
vinculado con la distintividad adquirida; situacion que en nuestro pais no ocurre
de igual manera ya que en el caso de las marcas en particular el derecho al
uso exclusivo se adquiere con su registro ante la autoridad competente como
se contempla en el Articulo 364 del COESC. En ese mismo sentido en cuanto
al uso exclusivo de una marca el Articulo 154 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina se pronuncia de igual manera que tanto la norma

suprancional como la norma nacional manejan el mismo criterio.

Por otro lado hay que prestar atencion en el hecho de que las apariencias
distintivas poseen caracteristicas muy semejantes con otras figuras que en la

practica pueden llegar a ocasionar que estas similitudes generen cierta
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confusién y permitan determinada apertura a que los usuarios encuentren
beneficios y se incentiven al uso de algunas figuras sobre otras. Nuestra
legislacion reconoce la acumulacion de proteccion de manera que no se tendra
que elegir, mas bien entre mas protecciones posea existirAn menos
posibilidades de que sean vulnerados los derechos del titular. Si bien es cierto
tanto los disefios industriales como las marcas tridimensionales poseen
muchas semejanzas con las apariencias distintivas pero pese a estas
similitudes en esencia cada una posee un rasgo caracteristico que permite

diferenciar la una de las otras.

El Ecuador contempla a las apariencias distintivas dentro de su ordenamiento
juridico y en la actualidad permite que se registre tanto establecimientos
comerciales como productos. En base al andlisis realizado a la normativa de
los paises miembros de la Comunidad Andina se determiné que la figura del
trade dress o apariencias distintivas no se contemplan dentro de la normativa
de los paises analizados, como tampoco se encuentra establecido en la
Decisibn 486 de la Comunidad Andina. Pese a no existir norma expresa
respecto a esta figura no significa que no han existido pronunciamientos
respecto al trade dress ya que tanto en resoluciones emitidas por la autoridad

competente como en interpretaciones prejudiciales se las ha podido evidenciar.

En la derogada Ley de Propiedad Intelectual en un inicio se establecia que las
apariencias distintivas Unicamente aplicaban a los establecimientos
comerciales y sus derechos se podian proteger sin necesidad de un registro

como si de un nombre comercial se tratase.

En la actual normativa las apariencias distintivas ya no solo se consideran a los
establecimientos comerciales ya que se incluyo a los productos. Esta
modificacion realizada en el COESC ha permitido que se generen algunas
interrogantes. Entre estas se encuentra el hecho de que en el Articulo 427 de la
norma indicada se hace referencia a la adquisicion y ejercicio de los derechos

de las apariencias distintivas de igual manera que las marcas. En cuanto a esto
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se interpreta que se requiere la formalidad del registro para poseer el derecho
al uso exclusivo. Adicional a esto, se plantea otra interrogante acerca de la
manera de adquirir aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano debido a que no
gueda totalmente claro si se requiere del uso previo de la apariencia distintiva
para que de esta manera los consumidores puedan ir diferenciandola de otras

de su clase.

Al no especificar claramente si se requiere el uso antes o después del registro
de la apariencia distintiva se permite generar un grado de incertidumbre para
los interesados en el registro de este signo y también provoca que la autoridad
competente posea mucha discrecionalidad al momento de emitir la respectiva
resolucién ya que lo que es distintivo para un examinador no lo seré para otro y

evidentemente esto afectara de manera directa a los interesados del signo.

Se evidencia que el uso exclusivo a la marca se adquiere con el registro, en
cuanto a esto la norma es precisa pero en referencia a las apariencias
distintivas esta situaciéon no queda clara al momento que condiciona el registro
de la apariencia distintiva al hecho de haber adquirido aptitud distintiva en el
mercado ecuatoriano. De ser el caso que para llevar a cabo el registro de una
apariencia distintiva se requiera presentar pruebas de uso esto es
contradictorio con el hecho de que el inico momento para solicitar pruebas de

uso es ante una accion de cancelacién por falta de uso.

Por otro lado, conforme las solicitudes de registro de apariencias distintivas, la
autoridad competente no estd cumpliendo con los plazos establecidos en la
norma supranacional de manera que los interesados en el signo se estan
viendo directamente afectados ya que no obtiene el pronunciamiento esperado.
Finalmente, es claro que la secciébn que le corresponde a las apariencias
distintivas en el COESC permite muchas interpretaciones que a sSu vez
permiten que por parte de la autoridad exista mucha discrecionalidad sobre su
resolucién que emite la autoridad competente. Esta situacion genera que los
interesados en el registro sientan inseguridad acerca de este signo porque no
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se encuentra claramente establecidos los parametros y lineamientos a seguir

para que su registro sea exitoso.

Por las mismas interpretaciones que se pueden derivar de los articulos que se
contemplan respecto de las apariencias distintivas se crean dudas que pueden
tornarse contradictorias. Una de ellas radica en que si se solicita que la
apariencia distintiva haya ganado aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano
esto se puede entender que se debia dar uso al signo previo al registro. En
cuanto al registro ha quedado claro que si bien es cierto la misma norma pide
que las marcas sean utilizadas, no se indica que estas seran utilizadas al
momento de su registro sino se otorga un tiempo determinado para ello
posterior a la resolucién favorable. En ese sentido no tendria razén de ser el

hecho de que se solicite para un registro el uso de la apariencia distintiva.

Al no quedar claro esto, las apariencias distintivas en base a la derogada ley
los titulares que no registraban sus signos puede que en la actualidad con la
incorporacion del COESC sientan inseguridad acerca de su titularidad y
tampoco puedan hacer mayor cosa hasta no clarificar como la autoridad

competente interpretard la norma vigente.
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