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RESUMEN

En este trabajo se investiga la aplicacion del principio del agotamiento del
derecho marcario en Ecuador y sus incidencias en el comercio internacional,
especificamente los conflictos derivados de las importaciones paralelas de
productos marcados.

A fin de tener una idea clara sobre el agotamiento del derecho marcario, se
revisan las nociones fundamentales sobre marcas, como las caracteristicas y

funciones principales.

También se puntualizan los derechos y limitaciones derivados del registro
marcario en nuestro pais, tomando como base normativa la Ley de Propiedad
Intelectual, Decision 486 y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Con esta informacion, se analiza el principio del agotamiento del derecho
marcario y las importaciones paralelas, desde la perspectiva del titular del

registro marcario, consumidor y la libre empresa.

Concluyéndose que el Ecuador al aplicar el criterio del agotamiento marcario
internacional, no soluciona el conflicto generado por las importaciones
paralelas, debiendo buscarse soluciones que equilibren los intereses de las
partes involucradas y que nos acerquen a la aplicacion de un criterio uniforme
en todos los paises del mundo, consecuente con la tendencia mundial a la

globalizacion de mercados.
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ABSTRACT

This paper contains a research about the application of the principle of
exhaustion of trademark rights in Ecuador and its effects on international trade,
specifically the conflicts arising from parallel imports of marked products.

In order to have a clear idea of the exhaustion of trademark rights, we review

the fundamental notions of marks, such as main characteristics and functions.

Also spell out the rights and limitations arising from trademark registration in our
country, based on standard intellectual property law, Decision 486 and the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

With this information, we analyze the principle of exhaustion of trademark rights
and parallel importations, from the perspective of the owner of trademark

registration, consumer and enterprise.

Concluding that Ecuador by applying the criterion of international trademark
exhaustion does not solve the conflict generated by parallel importations, and
must look for solutions that balance the interests of the parties involved and
bring us closer to the implementation of a uniform standard in all the countries

around the world, consistent with the global trend of market globalization.
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INTRODUCCION

Dentro de las diferentes ramas que tiene el Derecho, se encuentra la Propiedad
Intelectual que nace del desarrollo de la humanidad y su constante creacion e
invencion, ya que mediante esta rama se protegen las ideas y creaciones del
ingenio del ser humano. La Propiedad intelectual se divide en tres categorias:
1) los derechos de autor; 2) la propiedad industrial, conformada a su vez por:
patentes, dibujos y modelos industriales, marcas e indicaciones geograéficas; y
3) obtenciones vegetales.

Las marcas en particular, al ser signos que permiten distinguir productos o
servicios en el mercado, han llegado a tomar un papel preponderante en el
comercio mundial, debido a que el publico consumidor condiciona su eleccion
en base al reconocimiento de la marca deseada, ya que la relaciona con los
productos o servicios que distingue, su origen empresarial, junto con las

caracteristicas, cualidades y funciones buscadas.

El registro como marca de un signo distintivo en principio parece otorgar un
derecho monopdlico a su titular en cuanto al uso de la marca, ahora bien el
agotamiento del derecho aparece como una limitacion al ejercicio de los
derechos concedidos a favor del titular del registro marcario, especificamente al
ejercicio del derecho de accidn para impedir que terceras personas usen en el
comercio la marca registrada, una vez que estos han sido puestos en el
comercio por su titular o por otros relacionados econdémica o juridicamente con

7

él.

La aplicacion del principio del agotamiento del derecho marcario, concede la
libertad para que terceras personas realicen actos de comercio, como por
ejemplo, importaciones paralelas de productos marcados, que limitan la
exclusividad del titular marcario en cuanto a la comercializacion de los
productos distinguidos por su marca, dentro de un limite territorial establecido,

fomentando el libre comercio y la libre competencia.

Actualmente, gracias al desarrollo tecnologico que se ha venido dado desde
aproximadamente la segunda mitad del siglo XX, el comercio internacional se

ha convertido en una de las principales actividades econémicas del mundo,



esto implica no sélo un desarrollo y cambio en el Derecho que debe adoptarse
implantando normas que impulsen el desarrollo de la actividad comercial, sino
también para introducir normas que regulen de manera equilibrada los
intereses de las partes involucradas, sin entorpecer el innegable proceso de

globalizacion de mercados en el mundo.

Es asi que la importancia de este estudio reside en analizar la postura del
Ecuador frente al conflicto generado por las importaciones paralelas de
productos marcados, su relacién con la normativa andina (Decision 486) y el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC), al igual que las consecuencias econdmicas y juridicas
generadas por la postura adoptada por nuestro pais.



1 CAPITULO | NOCIONES GENERALES DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Y RELACION CON LOS
SIGNOS DISTINTIVOS

1.1 DIVISION DOCTRINARIA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

La propiedad intelectual comprende todas las invenciones o creaciones del
hombre, derivadas de su ingenio. La legislacion ecuatoriana protege la
propiedad intelectual y la divide de la siguiente manera:

“Art. 1.- (...) La propiedad intelectual comprende: 1. Los derechos de
autor y derechos conexos; 2. La propiedad industrial, que abarca,
entre otros elementos, los siguientes: a) Las invenciones; b) Los
dibujos y modelos industriales; c) Los esquemas de trazado
(topografias) de circuitos integrados; d) La informacion no divulgada
y los secretos comerciales e industriales; e) Las marcas de fabrica,
de comercio, de servicios y los lemas comerciales; f) Las apariencias
distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; g) Los
nombres comerciales; h) Las indicaciones geograficas; e, i) Cualquier
otra creacion intelectual que se destine a un uso agricola, industrial o

comercial. 3. Las obtenciones vegetales.™

Como se observa, la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual, intenta abarcar
todas las posibles creaciones del ser humano y dividirlas en tres grandes
grupos que son: derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial y

obtenciones vegetales.

Dentro del presente estudio se realizar4 una breve explicacion de estas tres
sub divisiones de la propiedad intelectual, haciendo énfasis en lo que se refiere

a la propiedad industrial, especificamente a marcas.

! Ley de Propiedad Intelectual, Art. 1, codificada RO 320, 19-05-1998, P&g. 3



1.1.1 DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor, se reconoce y protege por el s6lo hecho de crear una
obra, con lo cual se deduce que es una obra original, elemento esencial para
ser reconocida. Por ello no requiere de registro o cumplimiento de alguna
formalidad, pues la proteccién que brinda el Estado a este tipo de obras nace al

mismo tiempo en el que la obra se realiza o se ve plasmada fisicamente.

La Ley de Propiedad Intelectual reconoce y garantiza los derechos de los
autores y de los demas titulares de sus obras, y dice también que:

“Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de
la creacion de la obra, independientemente de su mérito, destino o

modo de expresion.

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones,
producciones o emisiones radiofonicas cualquiera sea el pais de
origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular.
Esta proteccion también se reconoce cualquiera que sea el lugar de

publicacion o divulgacion.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos
conexos no esta sometido a registro, depdsito, ni al cumplimiento de

formalidad alguna.

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la proteccion
de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los

productores de fonogramas.”

Este articulo expresa claramente que la proteccion al derecho de autor, no
tiene limites en el sentido de que no se exige el cumplimiento de formalidad
alguna para su reconocimiento, es mas le da un alcance extraterritorial y
universal a esta proteccion porque reconoce las obras realizadas en el
extranjero al igual que las realizadas a nivel nacional. También protege las
obras realizadas por extranjeros y nacionales, nuevamente independiente del

lugar geografico en el que se realizé la obra.

’Ley de Propiedad Intelectual, Art. 5, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 5



Por otro lado reconoce también, los derechos conexos, es decir los derechos
de personas distintas al autor a quiénes también les corresponde beneficiarse
de los derechos econdémicos que se deriven de la obra, con el fin de que los
artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, tengan
derecho a un rédito econémico derivado de la obra realizada.

La Ley reconoce que el a&mbito de proteccion del derecho de autor es el

siguiente:

“Art. 8.- La proteccion del derecho de autor recae sobre todas las
obras del ingenio, en el ambito literario o artistico, cualquiera que sea
su género, forma de expresion, mérito o finalidad. Los derechos
reconocidos por el presente Titulo son independientes de la
propiedad del objeto material en el cual esta incorporada la obra y su
goce 0 ejercicio no estan supeditados al requisito del registro o al

cumplimiento de cualquier otra formalidad.”

En este sentido, el derecho de autor se puede clasificar por el ambito de
creacion, en obras literarias y obras artisticas; diferenciando este derecho de
creacion de la obra con el derecho de propiedad del objeto material en el que
dicha obra se encuentre plasmada, esto con el objetivo de proteger a su
creador. Esto debido a que la obra se protege en si misma y bajo este
concepto se debe proteger también a su creador, sin perjuicio de que el objeto
en el cual esté plasmada la obra sea o0 no de su propiedad. Es decir que a
pesar de que el creador de una obra no sea el propietaria de la misma, el
derecho de autor lo sigue amparandolo por ser la persona de quién emergio
dicha creacion. Esto sucede por ejemplo en los casos de las obras por
encargo, en donde la titularidad o propiedad de la obra recae sobre el
comitente (persona que encargé la obra), pero el creador de la obra sigue

siendo la persona que la realizo.

Tanto las obras literarias como artisticas poseen el mismo grado de proteccién,
gue nuevamente recalca la ley, es independiente del cumplimiento de cualquier

formalidad, pues nace con la obra, mas no con su registro.

3Ley de Propiedad Intelectual, Art. 8, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 11-12



Las obras literarias son aquellas obras expresadas a través del lenguaje, por lo
gue pueden ser leidas y escuchadas. En ellas, la obra en si misma constituye
un relato o narracion de algun suceso, en el que se incorporan detalles que

permiten trasmitir sentimientos y sensaciones al lector.

Dentro del amplio conjunto de las obras literarias, destacan la poesia, las

novelas y cuentos.

Las proteccion de las obras nace al momento de ser expresadas por cualquier
forma de expresion como la representacion fisica en un manuscrito, libro, etc.,
0 a su vez al momento de transmitirlo a terceras personas de manera oral u
otra, ya que las ideas no son apropiables, por ende no tienen ninguna
proteccion legal. Con ello podemos ver que en varias obras literarias se utiliza
una misma idea o0 un mismo concepto o incluso un mismo acontecimiento sea
este real o ficticio, para narrar la historia. Sin embargo cada obra literaria es
Unica, por la utilizacion de matices y figuras literarias que el autor con su

ingenio logre plasmar en la obra, esto con el fin de hacerla irrepetible por otros.

La Ley otorga derechos tanto morales como patrimoniales al autor y demas
personas involucradas al momento de crear la obra, con lo cual quedan

protegidos y seran reconocidos como creadores de las obras en el tiempo.

Por su parte las obras artisticas son un conjunto de obras que son apreciadas
principalmente por el sentido de la vista por lo que cominmente se les conoce
como obras visuales. Dentro de este grupo destacan la pintura, escultura,

fotografia y la arquitectura.

El trabajo realizado en este tipo de obras, se basa en las formas, lineas,
colores, y demas que ayuden a dar cuerpo a la obra, por lo que depende en

gran medida del artista, lograr el efecto deseado.

Como previamente se manifesto, las obras artisticas son protegidas desde su
concepcion, sin necesidad de cumplir con ninguna formalidad, por ello no

requieren de registro para ser protegidas.



En el caso de las obras artisticas la proteccion se extiende incluso a los
bocetos y ensayos de la obra que aunque puedan ser modificadas para obtener

la obra terminada, también reciben la misma proteccion.

Al igual que en las obras literarias, los creadores de la obras artisticas poseen

derechos morales, patrimoniales y conexos.

1.1.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial, se refiere principalmente al segmento de las creaciones
del hombre que pueden ser manufacturadas mediante procesos industriales

para su posterior comercializacion.

La importancia de la propiedad industrial es indiscutible, puesto que permite por
un lado proteger al creador, al otorgarle derechos mediante el registro de su
creacion y por otro lado al publico consumidor en general, ya que mediante la
fabricacion industrial de estas creaciones, pueden acceder a ellas libremente,

terminando en una mejor calidad de vida para la sociedad en general.

En este gran grupo de creaciones que forman parte de la propiedad industrial,
se encuentran entre otros las patentes, modelos y disefios industriales, marcas

y obtenciones vegetales, que se analizaran con posterioridad.

1.1.2.1 PATENTES

Las patentes adquieren cada vez mas y mas importancia, y conforme con el
avance de la tecnologia las creaciones y nuevos inventos han venido surgiendo
con mayor frecuencia, pues por medio de una patente se protege tanto
productos como procedimientos, siempre que cumplan con las caracteristicas

de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial.

La Ley de Propiedad Intelectual define los requisitos de patentabilidad en los

siguientes articulos:

“Art. 122.- Una invencién es nueva cuando no esta comprendida en

el estado de la técnica.”

* Ley de Propiedad Intelectual, Art. 122, codificada RO 320, 19-05-1998, P&g. 59



En el segundo parrafo del mismo articulo se define al estado de la técnica

como:

‘todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion
escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida. (...) también se considerara, dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
trdmite ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha
de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad

de la solicitud de patente que se estuviese examinando.”

Por lo tanto la patente es nueva, cuando su contenido no es conocido o no ha
sido tratado por ningun medio antes de la fecha de solicitud de la patente. A
mas de esto, el estado de la técnica se extiende a las solicitudes presentadas
en Ecuador que tengan una fecha de prioridad anterior a la fecha de
publicacién del documento o solicitud que se encuentre en el estado de la
técnica. Esta distincion se realiza solo en lo que se refiere al analisis del

cumplimiento del requisito de novedad.

El nivel inventivo por su parte, es definido en el articulo 123 de la Ley de

Propiedad Intelectual, que dice:

“Art. 123.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera

evidente del estado de la técnica.”®

Significa que el nivel inventivo se mide con respecto a la sorpresa si se puede
decir, que un invento tenga con respecto a encontrar una solucion a un
problema establecido, siempre que la solucién aportada en la patente solicitada

no resulte obvia para una persona versada, experta en la materia o que haya

® Ley de Propiedad Intelectual, Art. 122, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 59-60

® {dem, Pag. 61



sido conocida con anterioridad, es decir que se encuentre dicha solucion dentro
del estado de la técnica.

Lo primordial en cuanto al nivel inventivo segun el Tratadista Manuel Pachon,
es: “(...) que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente

del Estado de la Técnica™
Por su parte la aplicacion industrial se define en el mismo cuerpo legal como:

‘Art. 124.- (...) una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su
objeto puede ser producido o utlizado en cualquier actividad productiva,

incluidos los servicios.™

Con esta caracteristica el producto o procedimiento inventado, debe poderse
producir o utilizar, respectivamente a nivel industrial, en las actividades

productivas dentro de cualquier rama de la industria.

1.1.2.2 MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad por su parte consisten en toda nueva forma,
configuracion o disposicion de elementos de un objeto o de alguna de las
partes del objeto, que permiten un diferente 0 mejor funcionamiento, utilizacion

o fabricacion, del objeto que lo incorpora.
La Ley de Propiedad Intelectual los define como:

“Art. 159.- Se concedera patente de modelo de utilidad a toda nueva
forma, configuracion o disposicion de elementos de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de
sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacion del objeto que lo incorpora o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no

tenia; asi como cualquier otra creacidbn nueva susceptible de

" PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed., 1995, Pag. 62

8Ley de Propiedad Intelectual, Art. 124, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 61
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aplicacion industrial que no goce de nivel inventivo suficiente que

permita la concesion de patente.”

De acuerdo a esta definicion de la ley podemos entender que los modelos de
utilidad no cumplen precisamente con los requisitos de patentabilidad, debido a
gue para su creacion, se utilizan objetos que se encuentran previamente en el
estado de la técnica con el fin de realizar modificaciones que permitan obtener
un mejor funcionamiento del objeto, o a su vez un nuevo funcionamiento del
mismo. Con lo cual por medio de los modelos de utilidad no se crean nuevos
objetos o procedimientos, como en el caso de la patente, sino que se da un
funcionamiento o utilidad diferente a dichos objetos que por encontrarse dentro
del estado de la técnica, carecen de novedad suficiente para ser considerados

como patente.

Sin embargo a los modelos de utilidad se les aplicara las normas de patentes

gue sean pertinentes.

1.1.2.3 DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Los dibujos y modelos industriales son de importancia en el area de la
propiedad industrial puesto que protegen los avances técnicos y tecnoldgicos
realizados a un producto en la parte externa del mismo, con lo cual se entiende
gue dichos avances o modificaciones pueden ser captadas visualmente ya que
van hacia la estética del producto en si, y no representa ningun cambio en

cuanto a su utilidad.

En la Ley de Propiedad Intelectual, se define a los dibujos y modelos

industriales como:

‘Art. 165.- (...) Se considerardA como dibujo industrial toda
combinacion de lineas, formas o colores y como modelo industrial

toda forma plastica, asociada o no a lineas o colores, que sirva de

°Ley de Propiedad Intelectual, Art. 159, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 77
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tipo para la fabricacion de un producto industrial o de artesania y que

se diferencie de los similares por su configuracién propia.™®

Cabe aclarar que el dibujo industrial se refiere a los cambios realizados en lo
gue respecta a la combinacion de lineas y colores con lo que se puede en
principio mejorar la apariencia de un producto, mientras que el modelo
industrial se refiere a formas u objetos tridimensionales, que tienen la misma
finalidad que los dibujos industriales, cambiar o modificar la apariencia estética

de un producto.

Los dibujos y modelos industriales deben ser novedosos para ser registrados.
A este respecto el tratadista Manuel Pachon nos dice que: “...) la doctrina ha
precisado que la novedad de los disefios industriales se juzga exclusivamente
en relacién con los mismos productos.” Es decir que la novedad es
comparable uUnicamente cuando se analizan cambios estéticos entre por
ejemplo mesas, si se ha modificado o adornado una mesa en forma distinta de

las previamente existentes.

1.1.2.4 MARCAS

Seguramente las marcas, son el tema mas desarrollado y estudiado de la
propiedad industrial, ya que ha venido tomando fuerza y conciencia en la
sociedad sobre su importancia. Gracias a las marcas tanto consumidores como
productores pueden identificar diferentes productos o servicios dentro del
mercado, con la finalidad de que cada marca se destaque y sea plenamente

identificable frente a otras.

Para el tratadista argentino Jorge Otamendi, la marca es: “(...) el signo que

distingue un producto de otro o un servicio de otro.™?

Asi mismo vemos que tanto la Ley de Propiedad Intelectual en su articulo 194,

como la Decisién 486 de la Comunidad Andina en su articulo 134, coinciden en

1% ey de Propiedad Intelectual, Art. 165, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 79

“PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 164-165

2O0TAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 1
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gue la marca es: un signo que sirve para distinguir productos o servicios en el
mercado, que ademas debe ser suficientemente distintivo y susceptible de

representacion grafica.

A pesar de la simpleza de la definicion realizada por Jorge Otamendi, en ella
abarca los elementos fundamentales que debe contener una marca
coincidiendo a plenitud con las definiciones legales de la Comunidad Andina y
del Ecuador.

En principio la marca debe ser un signo, es decir un simbolo, algo que permita
ser captado por los sentidos. Por otro lado debe ser distinguible, es decir que
una vez que se ha captado al signo por medio de los sentidos, el ser humano
sea capaz de identificarle frente a otros. En cuanto a la representacion gréafica
el tratadista Marco Aleman dice: “una descripcion que permita formarse una
idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o
signos o cualquier otro mecanismo idoneo, siempre que tenga facultad

expresiva de los anteriormente sefialados.™?

Con esta definicion de representacion grafica, podemos decir que se deja la
puerta abierta a que se considere como marca a sSignos sonoros, olfativos,
entre otros, que no son captados por el sentido de la vista. En cuyo caso, la
identificacion grafica de estas marcas se realizara mediante la notacion musical
de un sonido o la escala olfativa de un olor, debido a que los signos son

aquellos captados por los sentidos, sin exclusion alguna.

En el Art. 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, se enumera los
signos que pueden constituir marca, dentro de los cuales no figuran las marcas
percibidas por el sentido de gusto y del tacto, sin embargo en el mismo articulo
se especifica que constituiran marcas entre otros los enunciados en dicha lista,
con lo que se entiende que la ley realiza una enumeracion meramente
enunciativa, con lo cual signos distintivos como los captados por el sentido del

gusto y del tacto, son perfectamente registrables.

¥ ALEMAN, Marco, CITADO POR: PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN
ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, P4g. 200-
201
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Dentro de estas varias caracteristicas que posee la marca, la distintividad debe
ser si no es, la funcion esencial de su existencia, pues es fundamental que el
consumidor identifique la marca, ya que con la identificacion realizada, el
consumidor crea un concepto Unico en su mente, lo que la hace que la marca
sea distintiva, es decir Unica y solo con ello puede distinguir un producto o un

servicio dentro del mercado.

Otamendi por su parte divide a las funciones de la marca en cuatro, que son las

siguientes:

1. Indicacion de origen: esto significa que la marca tiene la funcion de
distinguir el origen empresarial del producto o servicio que protege en el
mercado. Este concepto sin embargo es contradicho por el mismo
Otamendi al afirmar que: “La marca no distingue origen. Es mas la gran
mayoria del publico ignora quién es el fabricante de los productos que

adquiere.”™*

Hay que tomar en cuenta que en muchos casos se utiliza el nombre del
productor como marca del mismo producto, en ese caso es innegable que

dicha marca distinga su origen empresarial.

Con esta indicacion de origen o procedencia de la marca, se deriva en gran
medida la calidad que ofreceran los productos o servicios por ella protegida,
debido a que es importante como consumidor conocer de donde proviene la
marca del producto o servicio elegido para de esta manera conocer o tener una
idea sobre la calidad, tecnologia y demas que ofrece la empresa duefia de la

marca.

2. Distincién de productos o servicios: nuevamente se topa el tema de la
distintividad, elemento fundamental de la marca, ya que con ella se
pueden conocer y reconocer un producto o servicio de otros similares;
pues como dice Otamendi: “Si el signo en cuestion no es apto para
distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podra ser

marca en los términos sefialados.”®

“OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 2

'* jdem, Pag. 3
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Esta sin duda es la funcion principal de la marca, puesto que es indispensable
gue los productos o servicios protegidos, destaquen del conjunto de productos
y servicios que se encuentren en el mercado, sélo asi la marca cumple con su
funcion y permite el conocimiento y reconocimiento por parte del publico

consumidor.

3. Garantia: a mi criterio la funcién de garantia, se relaciona intimamente
con la indicacion de origen, pues la garantia, viene de saber que con la
marca elegida se obtiene y obtendra una calidad uniforme en el producto
0 servicio deseado. Esto sélo se consigue, cuando el consumidor
adquiere una misma marca que proviene de un mismo origen
empresarial. Al respecto Otamendi afirma que: “Habra posiblemente
productos o servicios mejores, pero quien vuelve sobre una misma

marca busca lo mismo que antes conocid.™®

Como dije anteriormente en cuanto a la indicacion de origen de una marca, la
funcidbn de garantia se halla estrechamente relacionada, puesto que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado y encontrarse
satisfecho con él, cuando nuevamente surja la necesidad de adquirirlo, querra
el mismo producto o servicio que antes ya conocio, con lo cual se mantiene su
regularidad de consumo sobre un producto o servicio que le ofrece una misma
calidad, caracteristicas y demas, porque proviene de un mismo origen

empresarial.

4. Publicidad: por medio de la marca es que un producto o servicio se da a
conocer en el mercado; con la denominacion de la marca es como el
consumidor solicita el producto o servicio deseado por lo que crea un
vinculo entre consumidor y productor. Asi lo reconoce Otamendi al decir
qgue: “La marca es el unico nexo que existe entre el consumidor del

producto o el servicio y su titular.”™’

S OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 4

Yidem, Pag. 5
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Esta funcién marcaria es béasica ya que la marca en si misma constituye su
propia publicidad, puesto que el consumidor so6lo podré distinguir un producto o
servicio de otro a través de la marca, sea por su denominacion o por el
elemento grafico que la distinga, con lo cual la marca publicita los productos o
servicios protegidos en el mercado al ser el nexo entre el publico consumidor y

el productor.

Con esta informacion y diferentes criterios planteados, queda claro que la
funcion distintiva de la marca es fundamental, pues sin ella, las marcas serias
confundibles es decir perderian la calidad primigenia que deben tener para
poder distinguir un producto o servicio de otro, perjudicando en principio al
consumidor al momento de su eleccion puesto que con facilidad podria caer en
confusion y terminar eligiendo un producto o servicio por otro, derivando en una
posible insatisfaccion y en un error. Como consecuencia del error cometido por
el consumidor al momento de elegir el producto o servicio supuestamente
deseado, estéa la afectacion economica y publicitaria al productor, ya que por un
lado, disminuiria su volumen de ventas y por el otro, el mismo consumidor se
encargara de difundir el resultado posiblemente negativo del producto o

servicio adquirido errbneamente.

En la actualidad las marcas forman parte de nuestra vida diaria, se encuentran
en todas partes, pues invitan al consumo con el objeto de que el ser humano

pueda satisfacer sus muy variadas necesidades.

1.1.2.5 INDICACIONES GEOGRAFICAS

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, define a las indicaciones

geograficas como:

“Art. 237.- Se entendera por indicaciéon geogréafica aquella que
identifigue un producto como originario del territorio de un pais, de
una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,

reputacibn u otra caracteristica del producto sea imputable
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fundamentalmente a su origen geografico, incluidos los factores

naturales y humanos.™®

De este concepto hay que destacar tres elementos importantes, el primero es
gue el concepto indicacion geografica doctrinariamente es tratado por separado
como indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, siendo asi la
indicacion geografica el género y la indicacion de procedencia y denominacion
de origen sus especies. En segundo lugar, la indicacion geogréfica se refiere
siempre a un area geograficamente determinada, de donde proviene un

producto, sea este un pais, una regioén o cualquier otro lugar especifico.

En tercer lugar, nos indica que el producto que posee estas caracteristicas
especiales puede ser un producto elaborado o semielaborado, siempre que

posea elementos constitutivos propios derivados de una region determinada.

Es importante notar que la definicion de indicacion geografica, realizada por la
ley ecuatoriana, mezcla también la definicion de la denominacion de origen,
gue si bien legalmente no se hace la distincion, doctrinariamente son conceptos

distintos.
Asi laindicacion geografica a nivel doctrinario se define como:

“(...) nombre de una region, que sirve para designar un producto
agricola o alimentario, originario de dicha region, que posea una
calidad determinada, una reputacion u otra caracteristica que pueda
atribuirse a dicho origen geografico, y cuya produccién o elaboracion

se realicen en la zona geogréfica determinada.™®

Por su parte la denominacion de origen es:

“(...) nombre de una regién, de un lugar determinado que sirve para
designar un producto agricola o alimentario originario de dicho lugar
determinado, y cuya calidad o caracteristicas se deban

fundamentalmente al origen geografico con sus factores naturales y

'®_ey de Propiedad Intelectual, Art. 237, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 112

' DE PALMA, Alfredo y DE PALMA, Ricardo, “DERECHOS INTELECTUALES”, 2003, P4g. 19
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humanos; cuya produccion, transformacion y elaboracion se realice

en la zona geogréfica delimitada.”

La diferencia béasica entre estos dos conceptos es que la denominacion de
origen protege los factores naturales y humanos que otorgan una calidad
especial al producto protegido y no sélo a la region de procedencia, ademas
como se mencion6 anteriormente la indicacién geogréfica es una especie o sub
clasificacion de la indicacion geogréfica. Entonces con esta aclaracion, se
puede concluir que la ley habla y protege en su Art. 237 a las denominaciones
de origen y no a la indicacion geografica como se advierte, debido a que se
reconocen factores de la naturaleza y humanos que permitan que el producto
adquiera una calidad determinada, en lugar de tomar en cuenta Unica y

exclusivamente el lugar de procedencia.

1.1.3 OBTENCIONES VEGETALES

Las obtenciones vegetales como su nombre |o indica, se refieren a nuevos
géneros 0 especies vegetales obtenidas a través de un mejoramiento en
cualquiera de sus calidades, realizada por el hombre, es decir que implique la

intervencion del hombre mas no del medio ambiente.

Asi se protegen nuevos géneros y especies vegetales que tengan mejoras con
respecto a los géneros o0 especies previamente existentes en la naturaleza;
siempre que éste mejoramiento no perjudique la salud humana, animal o

vegetal.

Las obtenciones vegetales son protegidas mediante un certificado otorgado a
su obtentor, siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad,
distintividad, homogeneidad y estabilidad, conforme lo establece el Art. 248 de

la Ley de Propiedad Intelectual que dice:

“Art. 248.- Se protege mediante el otorgamiento de un certificado de
obtentor a todos los géneros y especies vegetales cultivadas que

impliguen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la

% DE PALMA, Alfredo y DE PALMA, Ricardo, “DERECHOS INTELECTUALES”, 2003, Pag. 19
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medida que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentren

prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

No se otorga proteccion a las especies silvestres que no hayan sido

mejoradas por el hombre.

Para la proteccion de las obtenciones vegetales se acataran las
disposiciones de tutela al patrimonio biologico y genético del pais

constantes en el inciso segundo del articulo 120 de esta Ley.”™*

Como se dijo anteriormente, las obtenciones vegetales deben cumplir con
cuatro requisitos como son: novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad.

En cuanto a la novedad, vemos en la misma ley que se trata de una novedad
diferente con respecto a la que deben cumplir las patentes, en este caso la
novedad se refiere a que la variedad no debe de haber sido vendida o
comercializada a terceros sea por el obtentor o por su causahabiente. En este
sentido la novedad implica que la variedad sea mantenida bajo un estricto

control en cuanto a su divulgacion.

“Art. 251.- Una variedad sera considerada nueva si el material de
reproduccién o de multiplicacion, o un producto de su cosecha no
hubiese sido vendido o entregado de otra manera licita a terceros,
por el obtentor o su causahabiente, 0 con su consentimiento, para su

explotacién comercial.”?

El segundo requisito que debe cumplir una variedad vegetal para ser
considerada como tal es la distintividad, que se refiere a que la variedad debe
ser diferente a las previamente existentes, siempre que estas tengan la calidad
de notoriamente conocidas, a la fecha de presentacién de la solicitud o
prioridad reivindicada. La calidad de notoriamente conocida se adquiere una

vez presentada la solicitud para el otorgamiento del derecho de obtentor.

*!Ley de Propiedad Intelectual, Art. 248, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 115

ey de Propiedad Intelectual, Art. 251, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 117
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‘Art. 253.- Una variedad es distinta, si se diferencia claramente de
cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida, a la

fecha de presentacion de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentacion en cualquier pais de una solicitud para el
otorgamiento del derecho de obtentor hara notoriamente conocida
dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la
concesion del derecho o la inscripcidn de la variedad, segun fuere el

caso.”

La homogeneidad por su parte, se refiere a la uniformidad de caracteristicas
que debe tener una variedad vegetal al momento de su reproduccion. La ley
reconoce un porcentaje de variacion que es lo que se conoce como variaciones
previsibles, que el tratadista Manuel Pachon define como: %...) los llamados
tipos aberrantes, cuyo numero debe mantenerse dentro de limites

razonables.”**

“Art. 254.- Una variedad es homogénea si es suficientemente uniforme en sus
caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles segun su

forma de reproduccién, multiplicacién o propagacion. 725

El dltimo requisito que debe cumplir una variedad vegetal es la estabilidad, que
tiene una gran relacion con la homogeneidad puesto que busca que las
caracteristicas esenciales de la variedad vegetal, se mantengan de generacion
en generacion, es decir que sus caracteristicas se conserven en las nuevas

generaciones, después de cada ciclo de reproduccién o multiplicacion.

“Art. 255.- Una variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen

inalterados de generacion en generacion y al final de cada ciclo particular de

reproduccién, multiplicacién o propagacion.”®

Zidem, Art. 253, Pag. 119

2 PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 334

*Ley de Propiedad Intelectual, Art. 254, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 119-120

*idem, Art. 255, Pag. 120
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1.2 CARACTERISTICAS GENERALES E IMPORTANCIA DE LAS
MARCAS

Las marcas como se explico anteriormente, son signos distintivos capaces de
identificar productos o servicios en el mercado. Al hablar sobre las
caracteristicas de las marcas, es innegable relacionar con los requisitos para
constituirse como tal, ya que se podria decir que las marcas deben ser
novedosas, faciles de recordar, pegajosas, sorprendentes, puedan renovarse
para estar acorde con los cambios y deseos del consumidor y demas
caracteristicas que a cada persona se le pueda ocurrir. Sin embargo la
descripcién de estas cualidades que debe cumplir una marca se resume en la
capacidad distintiva de la marca, de lo cual se habla mas adelante en detalle,
ya que sin ella no sélo que no seria registrable, sino que seria confundible con
otras marcas previamente registradas o que se encuentren en el mercado, lo
gue afecta el posicionamiento de la marca en el mercado, las ventas de los
productos o servicios que protege y asi pierde cualquier utilidad comercial que

se le pueda dar.

Las marcas hoy en dia han ganado un protagonismo inmenso en el ambito
empresarial, comercial y econdémico, asi las empresas buscan crear marcas
gue indiquen el nombre, logo, etc. de la empresa para ser identificada y al
mismo tiempo crear nuevas marcas que identifiguen a su vez los productos o
servicios que brinden; esto quiere decir que las marcas en si mismas
constituyen un medio de publicidad altamente utilizado por las empresas, con lo

cual ganan reconocimiento en el mercado.

Comercialmente hablando, las marcas son importantes ya que el consumidor
tiene mayor facilidad al momento de conocer, identificar y seleccionar un
producto o un servicio del conjunto de productos o servicios ofrecidos dentro
del mercado. Es asi que las marcas constituyen un vinculo entre la empresa
(ofertante) sea de productos o de servicios y el consumidor (demandante) de

un producto o servicio.

Hablar de los beneficios econdmicos derivados de las marcas, es catalogar el
nivel de ventas que se relaciona en gran medida con la impresién que deje la

marca al consumidor, por la calidad de los productos o servicios ofertados,
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precio, etc. De ser los deseados, su demanda aumenta y con ello la actividad
econdmica del ofertante florece y trasciende, cerrando el circulo econémico de

consumo.

Para que un signo pueda constituirse en marca, debe cumplir con una serie de

requisitos, que le otorguen esa calidad.

La Ley de Propiedad Intelectual, establece que los dos requisitos que debe
cumplir un signo para ser marca son: la distintividad y la representacion grafica,

requisitos que se detallan a continuacién.

1.2.1 DISTINTIVIDAD

La distintividad es el requisito primigenio para que un signo pueda ser
considerado como marca, pues no solo interesa que el signo distinga productos
0 servicios en el mercado, también debe tener distintividad en si misma, es

decir que debe ser diferente a otras.

El tratadista Jorge Otamendi dice que: “El poder o caracter distintivo de un
signo es la capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca. "2l
Adicionalmente nos dice que: “El caracter distintivo se mide o establece con
relacion a los productos o servicios que va a distinguir. La palabra “Mesa” no es
distintiva con relacion a mesas pero sin duda si lo es con respecto a

heladeras.”®

Por su parte el tratadista Manuel Pachon, con el fin de explicar este tema, cita
al Decano ROUBIER que dice:

“La marca solo puede ser objeto de un derecho si ella es distintiva.
Este caracter no existe, ya sea porque se confunde con las ya
existentes, lo cual supone como se ha dicho el estudio de las

anterioridades; ya sea porgque se trata de signos genéricos o

2’OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 21

“jdem, Pag. 21
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necesarios que pertenecen forzosamente al dominio publico y de los

cuales nadie se puede apropiar.”

Con estas definiciones podemos concluir por un lado que la marca debe
contener elementos que la hagan distintiva, como calidad propia y absoluta de
la marca, frente a otras y que también debe serlo en relacion a los productos o
servicios que protege, es decir que debe causar sorpresa o novedad en el
publico consumidor, al mismo tiempo que debe ser diferente a las marcas que

distingan productos o servicios iguales o similares en el mercado.

1.2.2 REPRESENTACION GRAFICA

La Ley de Propiedad Intelectual en el segundo inciso del Art. 194 dice que:
“Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente

distintivos y susceptibles de representacion grafica. 30

En un principio se pensaba que el hecho de que una marca sea susceptible de
representacion grafica, limitaba la proteccion marcaria a signos formados por
palabras y representaciones graficas, sin tomar en cuenta a las marcas
perceptibles por el sentido del oido, olfato, gusto y tacto. Esta creencia ha sido
superada por la misma Ley, Doctrina e incluso por las Oficinas de Registro
mundiales en general, puesto que hoy en dia incluso en el Ecuador se han

registrado marcas diferentes a las captadas por el sentido de la vista.

Cumpliendo con el requisito de la representacion grafica, las marcas sonoras
por ejemplo, son en muchos casos representadas por las notas musicales y en
otros casos mediante el uso del lenguaje, describiendo el sonido, por ejemplo

el que una puerta hace al abrirse.

En cuanto a las marcas olfativas, estas pueden ser representadas graficamente

como dice Otamendi: “(...) describiendo el objeto cuyo olor ha de ser

2ROUBIER, CITADO POR: PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 199

*Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 91
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producido, o bien indicando cuéles son los componentes quimicos del producto

que, impregnado al envase o envoltorio, producira el olor en cuestion.”™*

Podemos aceptar este tipo de descripcion en marcas captadas por el sentido
del gusto, en las cuales también se podré describir el sabor de la manera mas
exacta posible para su registro, o indicar de donde proviene un sabor con esas

caracteristicas.

Por ultimo las marcas perceptibles por el sentido del tacto, pueden ser
facilmente representadas, utilizando o reproduciendo la textura que se pretende
proteger.

Se puede decir entonces que la representacion grafica si bien sera captada por
el sentido de la vista, no limita el registro de marcas que puedan ser captadas

por los cuatro sentidos restantes.

Como lo sefiala De Las HERAS, la representacion gréfica, “se trata de un
requisito formal que permite la publicacion y el archivo de las marcas que se

soliciten en las oficinas de propiedad industrial.”

1.3 TIPOS DE MARCAS

Al momento de describir qué signos pueden constituir marca, la Ley

Comunitaria plasmada en la Decision 486, enumera las siguientes:

“Art. 134.- (...) Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes

signos:
a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

*'OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS?”, 6? ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 57

*DE LAS HERAS, Tomas, CITADO POR: PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL
REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed,
1995, Pag. 200
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d) las letras y los niameros;
e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g)cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores.”?

Nuevamente cabe destacar que esta enumeracion que hace la ley, es
meramente enunciativa, por o que cualquier signo que no incurra en ningunas
de las causales de irregistrabilidad contenidas en los Arts. 135 y 136 de la
Decision 486, concordantes con los Art. 195 y 196 de la Ley de Propiedad

Intelectual, seran registrables.

Las marcas tienen varios criterios de clasificacion, en este trabajo, describiré
las mas importantes y basicas para el conocimiento de las marcas que son: 1)
de acuerdo a la naturaleza del signo; 2) por la fuerza distintiva que posea la

marca y 3) las marcas notorias y de alto renombre.

Ha quedado claro que las marcas son signos distintivos que identifican
productos o servicios en el mercado, en base a esta definicién, veremos que de
acuerdo a la naturaleza del signo la clasificacion mas conocida e importante es:

marcas denominativas, graficas y mixtas.

Al analizar la fuerza distintiva de la marca, veremos que si bien toda marca
debe poseer distintividad, existen grados de distintividad entre ellas en base a

los elementos que las conforman.

Por dltimo en lo que se refiere a marcas notorias y de alto renombre, mas
adelante se analizaran los derechos especiales concedidos hacia ellas y los
elementos constitutivos que hace que una marca sea catalogada con esa

calidad superior a las demas.

*Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 134, codificada, 14-09-2000, P4g. 30
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1.3.1 NATURALEZA DEL SIGNO

La naturaleza del signo se refiere al origen o tipo de signo que se pretenda
registrar, como se explicé anteriormente un signo se constituye de todo aquello
gue es captado por los sentidos, con lo cual es posible la existencia de marcas

auditivas, gustativas, olfativas, tactiles y visuales.

Dentro de este amplio grupo de signos, es necesario encontrar las
herramientas adecuadas para su reconocimiento por parte del publico
consumidor, es por esto que doctrinariamente se clasifican a los signos en

cuanto a su naturaleza como signos denominativos, graficos y mixtos.

Esta clasificacion se relaciona directamente con la forma o medio por el cual el
publico consumidor los puede reconocer, sin entrar a discutir tipo de signo que

se pretende registrar como marca.

Por medio de esta clasificacion, se obtiene visualmente el tipo de signo que se
pretende registrar, en cuando al medio por el cual ese signo sera reconocido,
llamado o solicitado por el consumidor. Es decir que la naturaleza del signo
distintivo se deriva de los canales o medios de interiorizacion que el ser

humano pueda observar para su posterior reconocimiento.

De acuerdo a esta clasificacion se describen los signos especificados en los
literales a), b) y g) del Art. 134 de la Decision 486.

1.3.1.1 DENOMINATIVA

Seguramente las marcas denominativas son las mas usuales y conocidas en el
mercado. Nacen o0 se constituyen por una o varias palabras que combinadas
crean una marca pronunciable, que puede ser vista, leida tanto en el idioma

nacional o extranjero, y oida.

La gama de combinaciones y palabras a ser utilizadas es sumamente amplio,
ya que incluso son registrables las marcas arbitrarias como por ejemplo
camisas “sol”’, que resulta ser arbitraria porque si bien la palabra sol tiene un
significado concreto, éste no tiene relacion con “camisas”, ya que no menciona
ninguna caracteristica que pueda asociarse al producto que identifica dicha

marca.
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También existen palabras de fantasia, es decir las que no tienen un significado
per se, ya que son palabras, creadas especificamente con el fin de identificar el

producto o servicio deseado.

Naturalmente son registrables también los nombres de personas naturales y
juridicas. Los nombre personales son utilizados con frecuencia para distinguir
principalmente vestimenta, zapatos, etc. en general productos de indumentaria,

reconocidos mediante el nombre de su disefiador o productor.

Por su parte los nombres de personas juridicas, son utilizados principalmente
para identificar la gama de productos procedentes de un mismo origen
empresarial. En este caso podemos observar a las empresas farmacéuticas
gue incluyen en cada uno de sus productos la marca con el nombre de la
farmacéutica productora. También se puede incluir en este caso a las
empresas de autos como FORD, que utilizan su marca para identificar a todos

los modelos de autos que producen.

Sin duda las marcas denominativas se encuentran en casi todos los productos
y servicios ofrecidos en el mercado, debido principalmente a su utilidad
linglistica, ya que resulta mucho mas facil para el consumidor reconocer y
memorizar una palabra con la cual pueda identificar el producto o servicio

deseado.

1.3.1.2 GRAFICA

Las marcas graficas son signos distintivos, representados por un dibujo, grafica
o emblema, sin la utilizacién de palabras, por ello son reconocidas mediante la
vista. Dentro de ellas cabe cualquier trazo de lineas o dibujos representativos

de alguna imagen o figura.

Este tipo de marcas no contienen una denominacion en si misma, sin embargo
pueden crear conceptos conocidos a través de los simbolos o dibujos
utilizados. En muchos casos pueden ser dibujos abstractos, que no evoquen
ningun concepto conocido, pero en otros como por ejemplo el dibujo de un
ledn, claramente producird en quien observe la marca, la idea de un ledn

aunque en ninguna parte de la gréafica conste esa palabra.
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En el mismo sentido que las marcas denominativas, las graficas a mi modo de

ver también pueden ser arbitrarias, ya que si vemos marcas como LACOSTE

cuyo gréafico constituye en el disefio de un lagarto & podemos concluir
gue este logotipo evoca una idea concreta, que es el concepto lagarto, pero en
realidad los productos que distingue no poseen relacion alguna con dicho
concepto, ya que se encuentra en productos como camisas, calzado y demas

accesorios de indumentaria.

También la marca figurativa o grafica puede estar compuesta por simbolos, que
representan un significado para quien las observa. En este caso podemos

incluir al logotipo del BANCO DEL PICHINCHA , que como se observa,
podemos identificar claramente la letra Be y la letra Pe que se encuentran
entrelazadas dentro de una circunferencia, todo de color dorado. De este breve
analisis del signo grafico correspondiente a esta marca podemos deducir que el
logotipo hace una referencia exacta al nombre del banco, ya que utiliza las
iniciales de las palabras que conforman el elemento denominativo de la marca,
sin necesidad de expresarlo en palabras. Ademas al utilizar en el logotipo el
color dorado, el consumidor puede relacionar el logo con la funcién o servicio
gue ofrece dicha marca ya que se relaciona directamente con el oro que en
tiempos antiguos representaba el dinero, que es lo que efectivamente protege

un banco.

Los dibujos abstractos, seran aquellos que no evoquen ningun significado
conocido o concreto, pues la idea que se consiga dependera de quién observe
la marca, dandole un caracter distintivo y diferenciador con respecto de las

demas.

1.3.1.3 MIXTA

Las marcas mixtas, son aquellas formadas por la combinacién de figuras y
palabras. Dentro de ellas se deben plasmar ambos elementos, aunque siempre

sera uno el que destaque por sobre el otro.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asevera

gue a manera general el elemento denominativo de la marca mixta es el que
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suele destacar, sin apartar que en determinadas ocasiones sea el elemento
gréfico el que destaque, dependiendo en gran medida del tamafio y colores que
se utilicen dentro de la representacion gréfica.

Esta conclusion es bastante l6gica, ya que resulta méas facil para el ser humano
identificar y recordar un nombre que un grafico que en muchos casos puede
ser confundido. En este sentido tanto el reconocimiento de una marca como su
utilizacion en el mercado, se realiza mediante la pronunciacion de su nombre

mas que la descripcién de su logotipo.

Sin embargo, hay casos en los que sea por la utilizacion de colores llamativos o
por un disefio especial y reconocible, el elemento grafico sea el que adopte

protagonismo dentro de la marca, como es el caso de la marca MC DONALD’S

sssmad, en el que si bien su denominacion es conocida mundialmente, el
logotipo de la letra Eme de gran tamafo y color amarillo, es innegablemente el

elemento primordial dentro de su etiqueta.

La determinacion del elemento principal dentro de una marca mixta, es
importante al momento de analizar si existe confusion con otra en el cotejo
marcario, ya que debera realizarse este analisis para permitir por un lado la
libre competencia y la inclusion de nuevas marcas en el mercado, y por el otro

la proteccion de las marcas registradas que pretendan ser copiadas.

1.3.2 FUERZA DISTINTIVA

La fuerza distintiva de las marcas, nace de la capacidad diferenciadora que
tenga en si misma, como elemento conceptual Unico, y en relacién con las
demas que se encuentren en el mercado. Esto significa que la marca debe ser
Unica y cumplir con el elemento clave de la distintividad para que al momento
de que sea introducida en el mercado, destaque frente a las marcas que se
encuentran comercializandose, de esta manera se permite que el publico
consumidor la reconozca y diferencie con lo cual dificilmente caerd en

confusion.

En este sentido, mientras mayor fuerza distintiva o distintividad posea una

marca, sera mejor, puesto que le concederd mayor facilidad a su vez para ser
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reconocida por el publico consumidor, dejando un limite menor al riesgo de
confusion. Esto se debe a que la marca distintiva posee elementos o
caracteristicas propias que otras marcas no poseen, con lo cual se identifica de
mejor manera en el mercado, ya que sobresale sobre otras marcas que posean

elementos comunes entre si.

De esta manera, al medir la fuerza distintiva de una marca, se puede medir
también el nivel de proteccidén al que estard sujeta al momento de realizar el
cotejo marcario, ya que éste debe ser mas estricto cuando se trata de marcas
con mayor fuerza distintiva justamente por contener elementos que las vuelvan
Unicas, y consecuentemente menos estricto al momento de analizar marcas
gue resulten comunes debido a los elementos que las conforman, porque
puede ser que estos sean compartidos por varias marcas que se encuentren en

el mercado.

En base a estos criterios, se puede decir que de acuerdo a la fuerza distintiva
las marcas se dividen en: marcas de fantasia, marcas arbitrarias, signos

geneéricos y descriptivos.

1.3.2.1 MARCAS DE FANTASIA

Las marcas de fantasia son aquellas que no poseen un significado en si
mismas, lo que les otorga un nivel de distintividad superior frente a las demas,
tal como lo indica el tratadista Otamendi al afirmar que: “La marca de fantasia,

por su unicidad, gozaré por lo general de un mayor poder distintivo.”*

Primero porque son marcas que nacen del ingenio de su propietario ya que no
son palabras que se encuentren en el idioma comun, es decir no se las podra
encontrar en un diccionario o enciclopedia porque son creadas con el fin

especifico de distinguir un producto o servicio en el mercado.

En segundo lugar las marcas deben ser expuestas a un cotejo marcario antes
de concederse su registro, en este proceso se analizan tres campos que
constituyen la integridad de la marca, que son: fonético-auditivo, grafico-visual

e ideoldgico- conceptual. En el primer campo se analiza la pronunciacion de las

3OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 22



30

marcas cotejadas, el sonido que emiten al ser pronunciadas y en base a las
similitudes o diferencias se concluye. En el segundo campo se analiza los
elementos graficos que constituyen a las marcas incluidas las palabras y orden
de letras utilizadas en la denominacion, es decir la disposicién de consonantes
y vocales dentro de las palabras que constituyan a las marcas y los logotipos
de contenerlos, si se tratan de marcas graficas o mixtas. En el tercer campo el
ideolégico conceptual, se analiza el concepto que evoca una marca al ser
observada, pronunciada, etc., es aqui donde las marcas de fantasia se
distinguen, pues puede existir la posibilidad de semejanzas en los otros dos
campos, pero sin duda en el campo ideoldgico no podra existir confusion con
otras marcas ya que las marcas de fantasia no tienen un significado per se, y
por ende no pueden ser susceptibles de similitud conceptual, ya que se trata de

marcas abstractas conceptualmente.

Dentro de este grupo de marcas de fantasia se encuentran las palabras en
idioma extranjera cuyo significado no es de conocimiento general como lo
indica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que

dice:

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de
conocimiento comun, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para
ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasia,

procediendo en consecuencia su registro.”

Si bien, sera mas dificil que el publico consumidor recuerde un nombre de
fantasia, una vez que se logre este cometido, la marca sera absolutamente

reconocida y asociada con los productos o servicios que protege. Dentro de

este campo podemos encontrar marcas como: = “PEPSI”, “LEE”,

D<AL ‘DELL, Mﬂl‘l]llll'll “MARLBORO’, Google “GOOGLE’, entre otras.

% Proceso No. 16-1P-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998,
marca: SALTIN etiqueta)’. (Proceso 04-IP-2005. Interpretacion prejudicial del 14 de abril de
2005).
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Con ello se determina que las marcas de fantasia poseen un alto grado de

distintividad frente a los otros tipos de marcas que se analizan a continuacion.

1.3.2.2 MARCAS ARBITRARIAS

Las marcas arbitrarias, son aquellas formadas por palabras o imagenes que
tienen un significado concreto y real, sin embargo éste no se relaciona con las

caracteristicas o el tipo de productos o servicios que protege.

El significado conceptual que evoque la marca arbitraria al consumidor, difiere
0 no se relaciona con los productos o servicios que distingue, por ello es una

marca que posee caracteristicas como novedad y distintividad.

El tratadista Otamendi incluso afirma que a las marcas arbitrarias se las puede

considerar como marcas de fantasia al decir que:

“(...) una marca de fantasia puede ser aquélla constituida por una palabra con
significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y

que es tal por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus caracteristicas. 736

Como se explico anteriormente, las marcas de fantasia son aquellas palabras o
vocablos creados que no tienen un significado per se, mientras que las marcas
arbitrarias son aquellas palabras con un significado propio, que adquieren un
alto grado de distintividad al estar destinadas a la proteccion de productos o
servicios que no se relacionan en lo absoluto con el concepto de la palabra
utilizada como marca, es por esto que no estoy de acuerdo con que se
encuadren a las marcas arbitrarias en la misma division que las marcas de
fantasia, porque su concepto difiere absolutamente. Sin embargo es cierto que
las marcas arbitrarias adquieren un alto grado de distintividad frente a otras
comunes, porque al consumidor le es facil recordar una palabra que conoce su
significado, por ende su labor estd en relacionar la palabra conocida con un

producto o servicio que no se relaciona con su concepto.

De esta manera se puede afirmar que este tipo de marcas poseen gran
distintividad, a siempre en menor grado que las marcas de fantasia a mi

criterio, puesto que las marcas arbitrarias se conforman de palabras conocidas,

% OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 22
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con conceptos también conocidos, por lo que se puede caer en que los
términos que se utilicen como marca, resulten ser comunes en el mercado, es
decir que exista una variedad de productos o servicios encasillados dentro de

las distintas clases internacionales, que utilicen una misma denominacion.

Por su parte, la ventaja que poseen ente tipo de marcas, es que al conformarse
o utilizar palabras conocidas del lenguaje comun, resultan faciles de recordar
para el publico consumidor e interesantes a su vez porque los conceptos
también conocidos de las palabras utilizadas, no se relacionan con los
productos o servicios que pretenden distinguir ni con sus caracteristicas, por lo
gue se puede decir que este tipo de marcas adquiere distintividad porque

asombra o llama la atencién del consumidor.

Asi mismo, existe la posibilidad de que justamente por lo comin que puede
llegar a ser una palabra como “SOL”, “CIELO”, “GATO”, etc., haya mas
probabilidad de que varios empresarios utilicen la misma denominacion para
proteger sus productos o servicios, perdiendo su fuerza distintiva y
consecuentemente permitiendo mayor nivel de coexistencia con marcas

similares o idénticas en el mercado.

1.3.2.3 SIGNOS GENERICOS Y DESCRIPTIVOS

Los signos genéricos, son aquellas palabras que son el nombre comin o
genérico de un producto o servicio, es decir que designe el género o especie
del producto o servicio. Mientras que los signos descriptivos son aquellos
formados por palabras que describan la calidad, cantidad, procedencia o

alguna otra caracteristica del producto o servicio a distinguir.

Para determinar si un signo es genérico o0 descriptivo, es importante
relacionarlo directamente al producto o servicio que protege, es decir que en
principio este tipo de signos no son descartables para el registro como marca
por el s6lo hecho de ser genéricos o descriptivos en si, ya que esta
determinacién se la debe realizar Unicamente en relacién a los productos o

servicios que pretende distinguir y no sobre los demas.

El tratadista Manuel Pachén ha indicado que la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina sefialado que “(...) la expresion genérica



33

puede identificarse cuando se pregunta ¢ qué es? Y en relacion con el producto

o servicio de que se trate se contesta empleando la denominacién genérica.”™’

Realizando este ejercicio podemos poner a manera de ejemplo que si respecto
de una camiseta se pregunta ¢qué es? y se responde ropa 0 camiseta, se
puede concluir que las palabras ropa y camiseta son genéricas para ese
producto en especifico.

En cuanto a los signos descriptivos, nos dice que: “Una denominacion
descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¢cémo es? y en relacién
con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la

denominacién descriptiva.”®

Entonces si por ejemplo hablamos del platano y preguntamos ¢,coOmo es? y se
responde dulce o amarillo, éstas seran palabras descriptivas para dicho

producto.

Los signos genéricos y descriptivos, no son susceptibles de registro por si
solos al incurrir en las causales de irregistrabilidad absolutas, contenidas en el

Art. 195 literales d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual que dice:
“Art. 195.- No podran registrarse como marcas los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda
servir en el comercio, para calificar o describir alguna caracteristica
del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones

laudatorias referidas a ellos;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o
sea una designacion comun o usual del mismo en el lenguaje

corriente o en la usanza comercial del pais;”39

$’PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 212

BpPACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 212

*Ley de Propiedad Intelectual, Art. 195, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 92
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El literal d) del presente articulo, habla sobre denominaciones descriptivas y el
literal e) sobre las denominaciones genéricas, prohibiendo su registro. Sin
embargo, la prohibicion se basa en los casos en los que se solicita la
denominacion genérica o descriptiva por si sola, con lo cual se concluye que Si
se aumenta o acompafa a la palabra genérica o descriptiva otra que le otorgue
distintividad, el signo serd registrable como marca.

Esto se debe a que todo propietario tiene la potestad de utilizar términos que
describan las caracteristicas de sus productos o servicios, y asi mismo usar
términos que indiquen el tipo de producto o servicio que trata la marca, con el
requisito de acomparfiar esa palabra de otra que le otorgue distintividad. En
este caso, es normal que las palabras genéricas o descriptivas se repitan y con
ello pierdan distintividad, convirtiéndolas en palabras comunes por el mismo
hecho de ser inapropiables, permitiendo que cualquier productor las utilice para

identificar su marca.

Esto quiere decir que el examen de registrabilidad que se realizara con
respecto a solicitudes marcarias que utilicen o contengan una palabra genérica
0 descriptiva en su denominacion, sera mas benévolo permitiendo la
coexistencia con otras marcas que contengan similar género o descripcién, sin

gue por esta razon se permitan registrar marcas confundibles.

1.3.3 MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE

Por marca notoria se entiende, aquella que es conocida por gran parte del
publico consumidor al que va dirigido sus productos o servicios. Mientras que la
marca catalogada como de alto renombre, es aquella que es conocida por la

totalidad o gran parte del publico consumidor en general. Por ejemplo se puede

e,

catalogar como marca notoria a woceewe KITCHENAID”, que es una marca
gue distingue productos de cocina como licuadoras, batidoras, para uso
domeéstico e industrial, por lo que el publico consumidor dedicado a este oficio o
sector del mercado conoce perfectamente la marca mencionada, a diferencia
de los demas. Por su parte una marca catalogada como de alto renombre la
conoce la totalidad o gran parte del publico consumidor, independiente del

oficio que realice o sector de consumo donde se encuentre, un ejemplo de
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marca de alto renombre es la marca @% “‘COCA-COLA”, que es una
marca conocida mundialmente por gran parte del publico consumidor en

general.

Ambas son calidades especiales, otorgadas a marcas que han cumplido con
ciertos requisitos, como el conocimiento y difusién en el publico consumidor; las
grandes inversiones en publicidad, ya que sin ellas no se logra el conocimiento
generalizado de la marca; uso de la marca y el nivel de ventas alcanzado por
ella.

Todos estos requisitos se encuentran establecidos en el Art. 197 de la Ley de
Propiedad Intelectual, que cataloga a las marcas notorias, y los hace
extensivos a las marcas de alto renombre en el Art. 198, con la diferencia de

gue estas ultimas deben ser conocidas por el publico en general.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho

que:

“La marca notoria es la que goza de difusion, es decir que es
conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o
servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su
nacimiento y alcanzar esta calidad dependera de circunstancias de
desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y
el cumplimiento de ciertas condiciones una marca comun puede

llegar a convertirse en notoria™®.

Tanto las marcas notorias como las de alto renombre, deben probar que
poseen dicha calidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en los
articulos mencionados de la Ley de Propiedad Intelectual, con ello, se veran

mayormente protegidas.

Sobre esto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice:

“® Proceso N° 114-1P-2003. Doc. Cit. Pag. 10
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"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos
cumplir, segun criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno

de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca

sea conocida en un alto porcentaje de la poblacion en general.

- Gozar de un uso intensivo y aceptacion, lo que produce que la
marca sea difundida entre un gran nimero de consumidores, segun

sea el caracter mas o menos masivo del producto.

- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se

encuentra.

- Su sola mencion debe provocar en el publico una asociacion directa

con el producto o servicio que identifica."*!

Sin embargo existen casos en los que la publicidad y el uso (ventas) del
producto o servicio que protege la marca notoriamente conocida o de
renombre, no alcanzan niveles altos y sin embargo se les concede esta calidad.
Por ejemplo, podemos ver que marcas como “ROLLS ROYCE”, si bien no es
altamente publicitada ni comercializada en nuestro pais, no se le puede negar
su calidad de notoria, pues es conocida por una amplia gama de consumidores,
entre los cuales constan los consumidores de los automodviles “ROLLS
ROYCE”, los posibles consumidores de sus productos y los demas que a pesar
de no tener las posibilidades econémicas para acceder a comprar un vehiculo

con esa marca, estan enteramente familiarizados con ella.

Entonces dentro de los requisitos que establece la ley, hay parametros de
importancia que deben ser tomados en cuenta al momento de determinar si
una marca posee esta calidad especial o forma parte del grupo comudn de
marcas que existen en el mercado. Con lo cual sélo por medio de documentos

0 pruebas en general que acrediten el cumplimiento de los parametros

“1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del
2003. Proceso No 9- IP-2002. Marca "UBS Unién Bank of Switzerland". Publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 777 de 27 de marzo del 2003.



37

establecidos por la ley para que una marca sea considerada como notoria, la
Autoridad del pais donde se solicite la acreditacion de notoriedad podra
concederle dicha calidad, de lo contrario, la marca permanecera protegida por
los mismos medios de proteccion que concede la ley a las marcas registradas,

sin acceder a una proteccion especial.

También habria que tomar en cuenta la calidad de los productos o servicios
gue se ofrecen con la marca, ya que si bien el criterio de calidad no forma parte
de los requisitos legales para determinar si una marca es notoria o de alto
renombre, pienso que es importante analizarla, pues gracias a una buena
calidad de productos o servicios, el consumidor por un lado consume mas y por
otro queda satisfecho, con lo cual genera otro tipo de publicidad favorable a la

marca, en la que no interviene el productor.

El beneficio final que tienen este tipo de marcas, es que por un lado, no se les
aplica el principio de especialidad y territorialidad, con el mismo rigor que a las
marcas que no poseen esta calidad y por otro, existen causales de
irregistrabilidad creadas para proteger especificamente a este tipo de marcas.
Prohibiciones que se encuentran en el Art. 196 de la Ley de Propiedad

Intelectual.

Por principio de especialidad se conoce a aquel derecho que impide que
terceros utilicen la marca para productos o servicios idénticos o similares. La
territorialidad se refiere a que el registro de la marca, concede derechos a su

titular nicamente en el pais o territorio en el que se la concedio.

Existe la posibilidad que marcas de alto renombre, al ser conocidas por el
publico consumidor en general, tengan una proteccion extensiva a toda clase
de productos y servicios del mercado, debido a que terceros se podrian
beneficiar ilicitamente de la marca de alto renombre para identificar a un
producto o servicio que no necesariamente se relacione con el previamente

protegido por la marca de alto renombre.

En este sentido, se protege a la marca notoria y de alto renombre con mayor
rigidez que a las demas pues se intenta que el propietario de estas marcas no

se vea perjudicado por terceros que pretendan utilizar otras similares o peor
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aun idénticas, sea que se encuentren en un mismo territorio 0 no y sea que se
soliciten las marcas para una misma clase de nomenclator u otras

relacionadas.
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2 CAPITULO Il DERECHOS Y LIMITACIONES
DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO EN EL
ECUADOR

2.1 DERECHOS DE MARCA

Los derechos marcarios no son otra cosa que concesiones o privilegios
otorgados por la Ley a favor del titular del registro marcario, quien pasa a ser el
sujeto de derecho dentro de esta relacidn juridica derivada del registro de un

signo distintivo como marca.

Tanto el uso de la marca como su registro, concede derechos a su titular que
son importantes analizar para conocer a profundidad las posibles acciones a
seguirse de encontrarse con que terceros utilicen una marca idéntica o similar a

la previamente registrada o en uso.

Si bien la ley reconoce que los derechos, en especial el de exclusividad en el
uso de la marca que es el mas importante, son conferidos unicamente a favor
del titular de una marca que se encuentre registrada ante la oficina nacional
competente, es necesario destacar que en el caso de imitacion de marcas
notorias, la proteccion se extiende al uso de la marca pese que esta no esté

registrada.

De igual forma, veremos que en cuanto a la Ley Comunitaria, concerniente a la
Legislacion Andina, plasmada en la Decision 486, el titular de la marca
registrada en cualquier pais miembro, tendra el derecho a presentar demanda
de oposicidén frente a una solicitud de marca idéntica o similar, en cualquiera de
los paises miembros, incluso diferente al pais donde se encuentre registrada la

marca.

En fin, la ley nacional, comunitaria y los tratados internacionales firmados por
nuestro pais, conceden varios derechos y obligaciones a los titulares de las
marcas, destacando el derecho al uso exclusivo de la marca registrada, es
decir que el titular de la marca registrada es el Unico que puede usarla con lo

cual limita la posibilidad de que terceros pretendan usar una marca idéntica o
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similar, o que realicen actos que de alguna forma afecten el derecho al uso

exclusivo que posee el titular del registro.

Por otro lado, el titular de la marca tiene el derecho a formular oposiciones
frente a solicitudes de registro presentadas por terceros, cuando se trate de
marcas similares o idénticas a la registrada con anterioridad. Esto con el fin de
proteger al titular de la marca registrada como a los consumidores para evitar

gue caigan en confusion.

2.1.1 DERECHOS MARCARIOS CONCEDIDOS DE ACUERDO A LA LEY
DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR

La Ley nacional establece una serie de derechos concedidos a favor de los
titulares de los registros marcarios, con el fin de protegerlos de terceros que
pretendan usar y registrar marcas similares o idénticas a las previamente
registradas o en general realizar actos ilegales que perjudiquen a los legitimos
propietarios de las marcas registradas, sea porque por medio de esas
actuaciones generen confusion en el publico consumidor o porque generen
pérdidas a nivel economico al titular del registro marcario, entre otros perjuicios

gue considera la ley.

Analizando la Ley de Propiedad Intelectual, se puede concluir, que esta otorga
tres derechos principales a los titulares del registro marcario, que son los
siguientes: 1) uso exclusivo de la marca registrada; 2) potestad de actuar
contra terceros que utilicen la marca registrada sin el consentimiento de su
titular; y 3) posibilidad de renovar su marca para extender la validez de su

registro.

2.1.1.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

En lo que se refiere al derecho de uso exclusivo derivado del registro de la

marca, la Ley de Propiedad Intelectual dice lo siguiente:

“Art. 216.-El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por

su registro ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial.
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La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sé6lo se admitiran
variaciones que signifiguen modificaciones o0 alteraciones

secundarias del signo registrado.”?

Mediante el registro marcario se otorga a su titular la capacidad de disponer,
usar y gozar del bien que constituye la marca. En este sentido, el titular de la
marca puede disponer segun su criterio la transferencia o licencia de su marca
a favor de terceros, asi como usarla por si mismo y obtener réditos derivados

del uso.

Con la transferencia, el titular anterior pierde todo vinculo sobre la marca,
cediendo la totalidad de los derechos contenidas en el titulo de registro,
mientras que en el caso de una licencia de uso, el titular de la marca sigue
siendo el mismo, lo que se cedio es el derecho al uso de la marca a favor de
terceros, muchas veces con el fin de comercializar y explotar mas la marca, y
con ello tener la posibilidad de abarcar mercado, al igual la posibilidad de que

exista una co-titularidad del registro de marca con terceras personas.

El tratadista Otamendi nos dice que es obligacion del titular del registro
marcario usar la marca concedida a su favor debido a que: “Es de él de quien
depende la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo

directamente, o bien autorizando a terceros a hacerlo.”™

Vemos que el requisito fundamental para obtener el uso exclusivo de la marca,
parte de la concesion de su registro ante la Direccion Nacional de Propiedad
industrial, con lo cual se deduce que la marca cuyo registro se concede,
cumple con los requisitos establecidos en el Art. 194* del mismo cuerpo legal,

analizados previamente por la Autoridad antes de conceder el registro.

Por otro lado, la Ley obliga a que la marca sea utlizada conforme fue
concedida; admitiendo modificaciones secundarias. Esto nos indica por un lado

gue los derechos conferidos por el registro marcario, se encuadran al uso de la

*’Ley de Propiedad Intelectual, Art. 216, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 103
“OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 232

*Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, codificada RO 320, 19-05-1998, Pags. 91-92
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marca conforme consta en el registro, con lo cual las modificaciones de fondo
de la misma constituyen una nueva marca, que la Ley no protege hasta que se
solicite y conceda su registrado. Sin embargo dentro de un mismo registro se
pueden realizar modificaciones que no afecten la esencia de la marca como por
ejemplo al solicitar un signo mixto, cuyo logotipo se encuentra en una escala
determinada de colores, de igual forma se puede usar la marca con colores

distintos a los que consta en el registro.

Se puede decir que las modificaciones secundarias, constituyen cambios leves
gue no atacan al fondo de la marca. En el caso de marcas denominativas un
cambio o modificacion fundamental puede ser la adicion o eliminacién de una
letra, o el reemplazo de una letra por otra, que cambia fundamentalmente a la
marca registrada, mas no la grafia con la que se utilice su denominacion. En
cuanto a marcas graficas, un cambio fundamental puede ser la adicion o
sustraccion de algun elemento constitutivo de la etiqueta protegida, y no asi por
ejemplo la disminucidn del tamafio de algun elemento que conforma la etiqueta.
Por dltimo en marcas mixtas un cambio fundamental puede ser el uso de los
elementos denominativos y gréficos por separado, mientras que una
modificacion secundaria podria ser el incremento o énfasis en uno de los

elementos que la conforman, sea este el elemento denominativo o grafico.

Con estos antecedentes se puede concluir que este derecho presupone un
reconocimiento legal, otorgado a favor de aquel productor/titular, que fue lo
suficientemente precavido como para registrar la marca que pretende usar o
gue efectivamente utiliza en sus actividades de comercio, y con ello otorgarle
un derecho Unico que le permite obtener diferentes beneficios derivados de su
marca; los mas importantes seran los econémicos, que nacen del mismo uso y

comercializacion de los productos o servicios que protege la marca registrada.

2.1.1.2 OPOSICION FRENTE A TERCEROS

El segundo derecho que concede el registro de marca, es la posibilidad de
tomar acciones contra terceros que pretendan usar la marca sin el

consentimiento de su titular, asi el Art. 217 de la ley dice lo siguiente:
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“Art. 217.- El reqistro de la marca confiere a su titular el derecho de
actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento vy,
en especial realice, con relacién a productos o servicios idénticos o
similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los
actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
registrada, con relacién a productos o servicios idénticos o similares
a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese
signo pudiese causar confusion o producir a su titular un dafio
econémico o comercial, u ocasionar una dilucibn de su fuerza

distintiva.

Se presumira que existe posibilidad de confusion cuando se trate de

un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

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

con la marca u ofrecer servicios con la misma;
c) Importar o exportar productos con la marca; vy,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda
considerarse analogo o asimilable a lo previsto en los literales

anteriores.

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

comunicacién conocidos o por conocer.”

En base a este articulo, vemos que la Ley de Propiedad Intelectual, exhorta al
titular de la marca registrada a actuar contra terceros que utilicen su marca en
las formas expuestas en el mismo articulo, siempre que este uso sea sin el
consentimiento previo del titular. Con lo cual, vemos que el ejercicio de este
derecho, es potestativo de su titular, sin embargo la ley hace un énfasis

especial para que no se permitan violaciones y afectaciones a los derechos

*Ley de Propiedad Intelectual, Art. 217, codificada RO 320, 19-05-1998, P4ag. 103-104
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concedidos con el registro de la marca, en especial cuando realice los actos
gue constan en los literales a); b); c); y d), del Art. 217.

En el primer caso, que consta en el literal a) del citado articulo, vemos que la
ley, intenta proteger el derecho de uso exclusivo de la marca registrada
contemplado en el Art. 216 del mismo cuerpo legal, ya que concede al titular de
la marca registrada, el derecho a ejercer las medidas legales correspondientes
en contra de quien pretenda usar en el comercio una marca idéntica o similar,
para productos o servicios idénticos o similares, con lo cual causen confusion
en el publico consumidor, que como se manifestd anteriormente, tienen
consecuencias como el dafio econémico y comercial al titular de la marca

registrada, y la consecuente pérdida de la fuerza distintiva de la marca.

Con ello la ley enfatiza en que no se debe permitir la coexistencia de marcas
idénticas o similares que protejan los mismos productos 0 servicios o
cualquiera que estén relacionados, porque la posibilidad de que el publico
consumidor caiga en confusibn aumenta, derivandose en los inevitables

perjuicios al titular de la marca registrada.

Adicionalmente, la ley realiza una presunciéon, en el sentido de afirmar que
existe confusion cuando la marca que se usa o pretende usar en el comercio,
por un lado es idéntica a una previamente registrada, y que ademas de su
identidad grafica, ortografica y conceptual, se utliza para comercializar

idénticos productos o servicios.

En cuanto al literal b) del Art. 217 de la ley, se puede decir que en este caso se
extiende el derecho del titular de la marca registrada a ejercer las acciones
legales pertinentes contra quien comercialice, ofrezca, almacene o introduzca,

cualquier tipo de producto o servicio utilizando la marca registrada.

Obviamente que quien realiza este tipo de actividades pretende beneficiarse
econdmicamente del conocimiento y distintividad que posee la marca en el
publico consumidor, sea directamente con la comercializacion de productos o
servicios identificados con la marca registrada o en actividades como

almacenamiento de los productos para su posterior comercializacién.



45

Tampoco permite que terceros introduzcan en el mercado productos u ofrezcan
servicios, sean estos idénticos o similares a los que distinga la marca
registrada, pues la ley habla a manera general, sin especificar si se deben
tratar de un mismo género de productos o servicios, o de aquellos

relacionados.

El literal c) del Art. 217, especifica por su parte que tanto la importacion como la
exportacion de productos con la marca previamente registrada sin
consentimiento del titular, serd susceptible de represalias legales solicitadas
por parte del titular de la marca registrada, en vista de que terceros no
autorizados por medio de estas practicas comerciales obtengan beneficios que
afecten a los derechos del titular de la marca registrada.

La comercializacion que se deriva de la importacion o exportacion de los
productos, genera que un tercero pueda beneficiarse ilicitamente, sin haber
incurrido en los gastos que en un principio genera el tramite de registro de una
marca y el costo de creacién, posicionamiento y comercializacion de la marca

en los que si incurrié su legitimo propietario.

Por dltimo el literal d) del articulo analizado, especifica que cualquier otra
actividad realizada por terceros y que afecte los derechos concedidos al titular
por el registro de su marca, constituyen actos punibles. Un ejemplo de esto
encontramos en la solicitud de un signo idéntico o similar que proteja productos
0 servicios idénticos o similares a los de la marca registrada, con lo cual su
legitimo titular tendr4 el derecho de oponerse a la solicitud de registro
presentada, de conformidad con lo que establece el Art. 208 de la Ley de
Propiedad Intelectual®®. Sobre el legitimo interés para oponerse, el tratadista

Otamendi dice que:

“Una oposicion puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en
gue la marca en cuestion no puede ser concedida. Obviamente, tiene tal interés

el titular de una marca registrada.”’

“*Ley de Propiedad Intelectual, Art. 208, codificada RO 320, 19-05-1998, P4ag. 100

“"OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 130
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Podemos afirmar que el titular del registro marcario posee por un lado el
derecho a impedir que terceros mediante el uso en el comercio de una marca
idéntica o similar a la suya, afecten de manera directa la reputacion de la marca
registrada o le causen un perjuicio econémico importante, al mismo tiempo que
pueden impedir mediante la presentacibn de una oposicibn que terceros
registren como marca un signo que afecte los derechos concedidos a favor de
los titulares de marcas que se encuentren previamente registradas o en tramite

de registro.

En el dltimo parrafo del Art. 217, la Ley reconoce que los actos enumerados en
el mismo articulo, pueden realizarse a través de redes de comunicacion digital
0 a través de otros canales de comunicacion sean estos conocidos o por
conocer. Con ello la ley protege de manera global los derechos de uso del
titular y su derecho a no permitir que terceros utilicen su marca sin su
consentimiento, reconociendo que el uso se puede realizar en cualquier medio
de comunicacion incluyendo el internet que hoy en dia es el principal medio de
comercializacion y comunicacion en el mundo. Con el objetivo de que el
presente articulo permanezca util en el tiempo, la ley indica que de realizarse
este tipo de actos en medios de comunicacion por conocer, es decir futuros,
pueden ser impedidos también por el titular de la marca registrada, como por
ejemplo a través de chats, e-mails o cualquier otro tipo de nueva tecnologia
gue permita la comunicacién interpersonal y con ello la realizacion de actos

enunciados en este articulo.

En conclusion el derecho que concede la ley nacional a través de este articulo,
es el derecho de accion, cuyo beneficiario es el titular de la marca registrada,

cuando se afecten sus derechos.

Al mismo tiempo que la ley protege de manera rigida los derechos del titular de
marca, en especial los que se derivan del uso, que como se menciono
anteriormente, es un derecho especial al que solo tiene acceso en principio el
titular de la marca, gracias a su registro. La misma ley reconoce la posibilidad
de que terceros puedan usar marcas registradas a través de los contratos de
licencia de uso, por lo que es inaceptable que se permita la transgresion de los

derechos concedidos con el registro de la marca, por parte de terceras
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personas que pretendan aprovecharse y lucrar acosta de una marca registrada,

sin otorgar ningun beneficio a su legitimo titular.

2.1.1.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Otro derecho de alta importancia concedido por el registro de la marca en
Ecuador, se encuentra el contenido en el Art. 212 y 213 de la Ley de Propiedad

Intelectual, que dicen lo siguiente:

“Art. 212.- El registro de una marca tendra una duracion de diez afios contados
a partir de la fecha de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos

de diez afios.”®

“Art. 213.- La renovacion de una marca debera solicitarse ante la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses
anteriores a la expiracion del registro. No obstante, el titular de la
marca gozara de un plazo de gracia de seis meses contados a partir
de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovacion.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendra su plena

vigencia.

Para la renovacion bastara la presentacion de la respectiva solicitud
y se otorgard sin mas tramite, en los mismos términos del registro
original. ™*°

El registro de la marca, tiene vigencia por diez afos, durante este periodo, su
titular puede ejercer todos los derechos que de ella se deriven. Asi mismo, la
ley le concede el derecho de extender la vigencia de la marca a través de su
renovacion en la oficina competente, con lo cual su registro durara diez afios
mas. Es importante destacar que la ley no prevé un limite maximo de

renovaciones, con lo cual la marca puede existir de manera indefinida.

Ademas del derecho potestativo de renovacién marcaria, en el mismo articulo
se concede a su titular, un periodo de gracia de seis meses, contados a partir

de la fecha de vencimiento de la marca para que el titular del registro tenga la

“Ley de Propiedad Intelectual, Art. 212, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 102

“Ley de Propiedad Intelectual, Art. 213, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 102
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posibilidad de renovar su marca en caso de no haberse percatado con
anterioridad de que su registro estaba a punto de caducar. Este periodo de
gracia, sirve en muchos casos para que el titular de una marca, no pierda su
registro por descuido al olvidar la fecha de vencimiento, ademas de impedir que
terceros se puedan aprovechar del vencimiento de la marca para apropiarse de
ella o una similar, sin permitir que su titular tenga la posibilidad de renovar su
vigencia. Durante el periodo de gracia el titular del registro podré ejercer sus
derechos marcarios con normalidad, ya que se considera que la marca

permanece vigente.

Por ultimo indica que basta con la presentacién de la solicitud de renovacion,
para que la marca sea renovada, sin tramite adicional, tal como consta en su
registro, debido a que “...) la renovacion no importa el renacimiento del
derecho de propiedad de la marca, sino tan sélo su conservacion.”Esto quiere
decir que por medio de la solicitud de renovacion, no se solicita la concesion u
otorgamiento de un nuevo derecho, pues la Autoridad administrativa ya tuvo el
tiempo suficiente para estudiar que la marca registrada cumpla con los
requisitos que manda la ley, por ende la renovacién consiste Unicamente en la
ampliacion en el tiempo del derecho que fue previamente concedido a favor del

titular del registro marcario.

2.1.2 DERECHOS CONCEDIDOS DE ACUERDO A LA LEGISLACION
ANDINA (DECISION 486)

En la ley comunitaria contenida en la Decisibn 486, se encuentran
especificados de mejor manera los derechos concedidos al titular de una marca
registrada, en comparacién con los establecidos en la Ley de Propiedad
Intelectual. Cabe destacar que el Ecuador como pais miembro de la
Comunidad Andina, debe acatar y asumir lo establecido en esta Decision, y con

ello conceder los mismos derechos en ella establecida.

Al igual que en la Ley de Propiedad Intelectual, la Decision 486 otorga tres

derechos principales a favor de los titulares del registro marcario, como los

0 CSJN, “Manufactura de Tabacos Piccardo y Cia. Ltda. SA .
AmministrazioneAutonomadeiMonopoli di Stato”, de 11/6/1941, Fallos, 190:31, CITADO POR:
OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, Pag. 239
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siguientes: 1) uso exclusivo de la marca registrada; 2) potestad de actuar
contra terceros que utilicen la marca registrada sin el consentimiento de su
titular; y 3) posibilidad de renovar su marca para extender la validez de su
registro.

2.1.2.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

En el Art. 154° de la Decisién 486, se concede al titular del registro de la
marca el derecho al uso exclusivo de la misma. El registro marcario, es un
proceso mediante el cual se analiza la registrabilidad de un signo siempre que
cumpla con los requisitos necesarios para constituir marca. El proceso inicia
con la presentacion de la solicitud de registro marcario ante la oficina nacional
competente, que en el caso del Ecuador es ante la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI);
una vez presentada la solicitud junto con los documentos® establecidos en la
Ley de Propiedad Intelectual, se procede a la publicacion en la Gaceta de
Propiedad Intelectual que se publica cada mes por el IEPI, con el fin de que
terceros interesados puedan presentar oposicion al registro del signo solicitado
cuando sus derechos se vean afectados segun las prohibiciones relativas al
registro contenidas en el Art. 136 de la Decisién 486°°, concordante con el Art.

196 de la Ley de Propiedad Intelectual®

. De confirmarse por la autoridad que
el signo solicitado incurre en las prohibiciones alegadas por el oponente se
procedera a la denegacion del registro del signo y el archivo del expediente.
Por su parte, de no existir derecho vulnerado, se concedera el registro de la

marca solicitada.

En caso de que no se presente oposicion contra el registro del signo solicitado,

la autoridad administrativa realiza un examen de fondo en el cual determina si

*'Comisién de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 154, codificada, 14-09-2000, P4g. 36

°2 | ey de Propiedad Intelectual, Art. 202, codificada RO 320, 19-05-1998, P&g. 98

*’Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 154, codificada, 14-09-2000, P4g. 32

* Ley de Propiedad Intelectual, Art. 196, codificada RO 320, 19-05-1998, Pags. 94-96
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el signo solicitado cumple con los requisitos establecidos por la ley contenidos
en el Art. 134 de la Decisién 486°°, concordante con el Art. 194 de la Ley de

Propiedad Intelectual®®

, Y no incurre en las prohibiciones absolutas establecidas
en el Art. 135 de la Decisién 486°’, concordante con el Art. 195 de la Ley de
Propiedad intelectual®®, en caso de incurrir en cualquiera de las prohibiciones
legales establecidas, la autoridad deberd denegar el registro del signo
solicitado de oficio y ordenar el archivo del expediente. A su vez de cumplir con
los requisitos de registrabilidad la autoridad concedera el registro de la marca y

ordenara la emision del titulo respectivo.

Este es un proceso que puede tardar alrededor de seis meses, periodo en el
cual el solicitante del signo, incurre en gastos economicos, ya que se deben
pagar tasas para la solicitud de un signo como marca y también los gastos
referentes a publicidad y promocion del signo solicitado para que el consumidor
conozca la marca que se pretende registrar. Ademas implica que antes de que
el solicitante se haya acercado a la oficina correspondiente, realizé un proceso
de seleccion para determinar el signo que desea registrar como marca, hizo
seguramente inversiones en cuanto a investigaciones de mercado, contratar
personal especializado, etc., que le ayuden a llegar a la idea final y concreta del

signo distintivo a registrarse y usarse en el futuro.

En fin, desde el momento de la creacion de la marca, hasta que esta se
encuentre registrada y posteriormente en uso, el titular del registro incurre en
una serie de gastos que deben ser recompensados, esto lo entiende la ley
comunitaria al igual que la ley nacional y con ello concede el principal derecho

al titular de la marca, que es el uso exclusivo de la misma.

> Comisién de la Comunidad Andina, Decisién 486, Régimen Comin sobre Propiedad
Industrial, Art. 134, codificada, 14-09-2000, P4g. 30

*® | ey de Propiedad Intelectual, Art. 194, codificada RO 320, 19-05-1998, Pags. 91-92

*’Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 154, codificada, 14-09-2000, P4ags. 31-32

*% | ey de Propiedad Intelectual, Art. 195, codificada RO 320, 19-05-1998, Pags. 92-94
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La idea es que mediante el uso, el titular del registro pueda realizar actos de
comercio a través de su marca, para que por un lado recupere su inversion y
por otro posicione la marca en el mercado mediante la publicidad realiza y por
medio de la calidad y caracteristicas de los productos o servicios prestados por
el titular del registro, con lo cual se logra también que el consumidor relacione

la marca con su origen empresarial.

Este derecho forma parte también de un incentivo para que los productores se
acostumbren a registrar las marcas que usa en el mercado o pretende usar,
para que puedan ser protegidos por la Ley de posibles actos de competencia
desleal o aprovechamiento injusto del valor comercial y publicitario que una

marca puede obtener a través de su conocimiento en el publico consumidor.
2.1.2.2 OPOSICION FRENTE A TERCEROS

Del derecho de uso exclusivo, se deriva el derecho de accion que posee el
titular de la marca registrada cuando terceras personas realicen actos como los

siguientes:

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

siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o0 sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de
gue se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o0 acondicionamientos de tales

productos;
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c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como

comercializar o detentar tales materiales;

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

idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafo
econdmico 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;

flusar publicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de

su prestigio.™®

El titular del registro tiene el derecho potestativo, pues su ejercicio depende de
la voluntad del titular, de impedir que terceros realicen actos como los

enumerados en el articulo anterior.

En los literales a), b) y c), se explican diferentes actos que pueden cometer
terceros con el fin de usar la marca registrada de forma indebida. En especial,
trata de actos cometidos en los cuales sin necesariamente comercializar un
producto o servicio utilizando la marca registrada, alteran, imitan o fabrican

etiquetas idénticas o similares a la marca registrada para distinguir los mismos

*Comisién de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 155, codificada, 14-09-2000, P4g. 36
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productos o servicios en el mercado; productos relacionados con los servicios
otorgados por la marca registrada o usar la marca en etiquetas, envases,

envolturas, entre otros.

En el literal a) del Art. 155, se habla sobre la posible aplicacion o colocacion
(uso) de un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada sobre los
mismos productos que protege la marca, productos relacionados con los
servicios protegidos por la marca o en envases, etiquetas y demas medios de
identificacion de productos que asocien a ese producto con la marca registrada.
Esto significa que el titular del registro marcario tiene la posibilidad de impedir
que terceros realicen actos como los arriba mencionados cuando éstos
generen confusion en el publico consumidor sobre los productos o servicios

deseados o sobre el origen empresarial de dichos productos o servicios.

Es importante puntualizar que: “En materia de marcas aplicar la marca, sera
poner en contacto el signo con el producto o poner en contacto el signo con el
envase o empaque donde viene el producto, por lo cual aplicar la marca es un

caso particular de usar la marca.”®

Si un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada para
distinguir productos idénticos a los de la marca o servicios estrechamente
relacionados con los productos marcados o0 a su vez utiliza cualquier medio de
identificacion que induzcan al consumidor a pensar que esos productos
comercializados por el tercero, tienen un mismo origen empresarial que los
identificados por la marca registrada o peor aun que se tratan de los mismos
productos, genera un perjuicio innegable al legitimo propietario del registro, por
lo que puede y debe iniciar las acciones legales correspondientes para terminar

con el uso indebido de su marca.

En el literal b) del Art. 155, se indica que constituye imitacion de marca o
aprovechamiento injusto de la misma a través del uso, cuando luego de
aplicarse sobre el producto idéntico o relacionado con los productos o servicios

que protege la marca registrada, se modifican los elementos constitutivos de la

PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 277



54

marca registrada que se pretende utilizar como elemento distintivo de
productos idénticos a los que protege la marca registrada; productos
relacionados con los servicios que protege la marca registrada; y en envases,

envolturas, embalajes o acondicionamientos de estos productos.

El titular del registro marcario puede impedir que se altere su marca, cuando la
modificacién realizada tenga fines comerciales y por ende lucrativos. En otras
palabras el titular del registro esta en la capacidad de impedir que terceros
usen en el comercio su marca cuando esta ha sido modificada, con el fin de
comercializar diferentes productos en el mercado que guarden relacion con los

productos o servicios protegidos por la marca registrada.

Un ejemplo cotidiano sobre este caso en particular, lo vemos todos los dias en
diferentes locales comerciales en el pais, donde se venden productos como
zapatos deportivos identificados por la marca “NIKEL”, que en realidad no es
otra cosa que la modificacion de la marca registrada “NIKE”, cuyo conocimiento
es amplio en el publico consumidor en cuanto a zapatos deportivos entre otros
productos, con el fin de que el consumidor asocie las marcas y concluya que se
trata no sélo de productos idénticos sino también de productos relacionados
gue tienen caracteristicas y cualidades similares, cosa que no puede ser mas

ajena a la realidad.

Por su parte el literal c) del Art. 155, otorga el derecho de que el titular de la
marca pueda impedir la fabricacién de etiquetas u otros materiales que bien
contengan la marca registrada o que la reproduzcan. Aunque no se
comercialice por medio de estas etiquetas falsas productos o servicios en el
mercado, el titular de la marca registrada tiene la potestad de impedir la sola
fabricacion de las mismas, al igual que la comercializacion o apropiacion de

tales etiquetas u otros materiales en los cuales conste la marca registrada.

Con ello tenemos que la fabricacion o elaboracion de cualquier material en el
gue conste la marca registrada, es potestativo del titular del registro, ya que es

el Unico que puede usarla.
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El literal d) del presente articulo, impide que terceros usen un signo idéntico o
similar a la marca registrada en relacion a cualquier producto o servicio, cuando
por este uso se causare confusion o riesgo de asociacion con el titular del

registro.

El riesgo de confusion se produce cuando el consumidor adquiere un producto
0 servicio pensando que es otro, debido principalmente a las similitudes o
identidades que tengan los signos en el mercado. De la confusion en la que
cae el consumidor, se derivan varios perjuicios entre ellos al mismo
consumidor, quien finalmente compra algo que no queria comprar, luego al
titular de la marca registrada, que puede perder clientela y asi verse afectado

economicamente, y también ver afectado su prestigio.

Lo ultimo debido a que en ocasiones el consumidor desea adquirir un producto
0 servicio basado en su origen empresarial, con lo cual termina asociando un
signo confundible con un origen al que no pertenece. Este tipo de confusion se
conoce como el riesgo de asociacion o doctrinariamente confusion indirecta.
Otamendi dice que la confusion indirecta se produce cuando: “(...) el
comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante
determinado, 0 que ese producto pertenece a una linea de productos de un

fabricante distinto de quien realmente los fabric6.™*

En estos casos de confusion, el titular del registro se ve afectado
principalmente en su prestigio, dada la calidad de sus productos o servicios,
precio, entre otras circunstancias, se puede llegar a conocer y desear
productos o servicios pertenecientes a un origen empresarial determinado; y si
el consumidor toma otro que no pertenezca al mismo origen, pensando que si,
puede afectar de manera evidente el concepto que el consumidor tenga sobre
los productos o servicios derivados de ese origen empresarial. Por ello es
importante que el titular del registro, impida que terceros utilicen signos

confundibles con su marca, pues esta en riesgo su prestigio.

1OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 62 ed., Buenos Aires, 2006, Pag. 151
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En este caso la ley realiza una presuncion al afirmar que de utilizarse un signo
idéntico para productos o servicios también idénticos, existe inexorablemente
confusion. Y con ello la imposibilidad de que estos signos se utilicen en el

mercado.

Los literales e) y f) del presente articulo, se basan en otorgar el derecho a
impedir el uso de una marca notoriamente conocida, sin la autorizacion de su
titular. Previamente se analizaron los requisitos para que una marca sea
catalogada como notoria, ademas de los beneficios que se les otorga por tener
esa calidad. Con ello vemos que la idea de la Decision 486, es complementar
la proteccion que se le debe dar a la marca notoriamente conocida y a su
legitimo titular, para que no vean afectados sus derechos por terceras

personas.

Como vemos, constantemente en los llamados productos “piratas” o productos
falsificados, se utilizan marcas registradas y ademas notoriamente conocidas,
para distinguir productos de un origen empresarial distinto, aprovechandose en

gran medida del conocimiento del publico consumidor de la marca notoria.

La fabricacion y principalmente la venta de productos falsos, es muy comun en
paises en desarrollo como el Ecuador, mas que nada porque son productos de
mayor alcance para la poblacion en general, que no puede acceder a productos
originales por el precio. Sobre todo cuando se tratan de productos o servicios
gue se identifiquen por medio de marcas notoriamente conocidas, lo que
implica en la mayoria de casos, que cuesten mas. Indiscutiblemente la calidad
de un producto original es mejor que la de productos falsos, ya que estos no
pasan por el mismo control de calidad, ni sus productores se preocupan en la
misma medida que los productores de productos originales, en invertir en
tecnologia y mano de obra calificada. Con ello se tornan practicamente en

productos cuya vida Gtil se limita a un solo uso.

Lo atractivo para el publico consumidor en general, no es siempre la calidad de
los productos que generalmente por el hecho de ser falsos es mala, sino que
paga un precio notablemente menor por un producto similar al original que se

ve identificado por una marca notoria.
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Del uso de marcas notorias es de lo que se valen terceros para asi llegar en

mayor medida al consumidor y lograr comercializar sus productos.

Con estos antecedentes, es muy importante que la ley otorgue una proteccién
certera y estricta a favor de los titulares de las marcas, especialmente las
notorias, porque asi se evitan abusos y sobre todo que la marca notoria pierda
fuerza distintiva que en principio es lo que le otorgd esa calidad especial, y que
ademas terceros no se aprovechen de manera injusta y desleal de la marca
notoria y que lucren a costa de las pérdidas comerciales del legitimo titular de
la marca, quien efectivamente invirti6 en publicidad, tecnologia y demés para

lograr posicionar a su marca en el mercado.

El valor de la marca notoria a pesar de ser un bien, es dificiimente calculable,
pues hay muchos factores que intervienen para poder llegar a una cantidad fija.
Por ello la ley da la potestad a que su titular impida el uso de la marca notoria,
siempre que por este uso la marca pierda distintividad, o se vea afectado el
valor publicitario o comercial de la marca, en razén del aprovechamiento injusto

de su prestigio; aun cuando este uso de terceros, no tenga fines comerciales.

El Art. 156 de la Decision 486, complementa al Art. 155 literales e) y f) al definir
a qué se refiere con el uso de un signo en el comercio, por terceros cuando se

trata de una marca notoria.

“Art. 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo
anterior, constituiran uso de un signo en el comercio por parte de un

tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir

productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese

signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos

comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente
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del medio de comunicacién empleado y sin perjuicio de las normas

sobre publicidad que fuesen aplicables.™

Este articulo realiza una enumeracién enunciativa de los posibles usos que se
le pueda dar a la marca notoria, en general consta la comercializacion de la
marca por cualquier medio, como publicidad, venta, distribucién,

almacenamiento, y demas.

2.1.2.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Por ultimo tenemos que la ley comunitaria al igual que la ley nacional, otorgan
el registro de una marca por un periodo de diez afios, siempre dando la
posibilidad de que se renueve la marca por periodos idénticos.

“Art. 152.- El registro de una marca tendra una duracion de diez afos contados
a partir de la fecha de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos

de diez afios.”™®

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

su plena vigencia.

A efectos de la renovacion no se exigird prueba de uso de la marcay

se renovard de manera automatica, en los mismos términos del

®2Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 156, codificada, 14-09-2000, P4g. 36-37

% {dem, Pag. 36



59

registro original. Sin embargo, el titular podra reducir o limitar los

productos o servicios indicados en el registro original.”*

Para el procedimiento de renovacion de una marca, la ley concede la
posibilidad de que su titular presente la solicitud de renovacion seis meses
antes del vencimiento de la marca y hasta seis meses después de la misma
fecha, con lo cual observamos que al igual que la Ley de Propiedad Intelectual,
promueven la renovacion de la marca otorgando un término de gracia que
permita que el titular del registro marcario pueda ejercer su derecho a la
renovacién de su registro. Durante el periodo de renovacién incluido el periodo
de gracia, se considera que la marca registrada continla vigente por lo que se
mantienen intactos los derechos concedidos a favor de su titular, por medio del

registro.

La Decision 486 al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, evita pedir
requisitos adicionales para la renovacion del registro marcario, pues como se
explicé anteriormente, la renovacion constituye la ampliacién de la proteccion
de la marca en el tiempo, por lo que no se necesita un analisis del registro que
ya fue concedido. En este sentido observamos que la Decision 486 pone como
anico requisito para dar tramite a la renovacion del registro marcario, el
presentar la solicitud de renovacion junto con el pago de la tasa
correspondiente que sera fijada por la oficina competente, que en el caso del
Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI),

especificamente la Direccion Nacional de Propiedad Industrial.

2.1.3 DERECHOS CONCEDIDOS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), es uno de tantos acuerdos fomentados por la Organizacion

Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de mejorar al comercio y eliminar

®Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 153, codificada, 14-09-2000, P4g. 36
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posibles barreras que lo perjudiquen, en este caso relacionado con los
derechos de propiedad intelectual que son altamente protegidos a nivel

mundial.

El Ecuador al ser parte de la OMC, también forma parte del ADPIC, en este
sentido, es importante analizar los derechos concedidos por este acuerdo.

2.1.3.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

Los derechos conferidos al titular del registro de una marca, son los
establecidos en el Art. 16 del ADPIC, que dice lo siguiente:

“Art. 16.- (Derechos conferidos)

1. El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara
del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales
signos idénticos o similares para bienes o0 servicios que sean
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En el
caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos, se presumira que existe probabilidad de confusion. Los
derechos antes mencionados se entenderan sin perjuicio de ninguno
de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a la
posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el

uso.

3. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis
mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para
los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a
condicion de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes o
servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca registrada y a condicion de que sea probable que

ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”™>

®Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, Art. 16, Pag. 7-8
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En el primer caso, se habla por un lado del derecho al uso exclusivo de la
marca que posee su titular, por el hecho de registrarla. En este caso se otorga
la capacidad a su titular de comercializar en introducir al mercado su marca,

junto con los productos o servicios que distinga.

Es importante puntualizar que este uso se puede dar de varias formas y a
través de varios canales de comercializacion, por ello en el mismo articulo
concede el derecho al titular del registro de impedir que terceros sin su
consentimiento, utilicen comercialmente signos idénticos o similares que
protejan productos idénticos o similares a los que protege la marca, cuando de
este uso se derive la posibilidad de confusion. Adicionalmente se indica al igual
gue en la ley nacional y ley comunitaria, que de usarse un signo idéntico, que
proteja los mismos productos o servicios de la marca registrada se presume de

derecho que su uso generara confusion.

Se advierte en el mismo articulo, que estos derechos que el ADPIC concede,
son otorgados sin perjuicio de otros derechos previamente existentes y que
ademas dejan la puerta abierta para que cada Miembro, de acuerdo a su propia

legislacion, concedan derechos derivados del uso.

Esto quiere decir que a pesar de que una marca no se encuentre registrada,
cada legislacion podra conceder conforme a su criterio, derechos a quien utilice
un signo en el comercio; claro estd que para que esto suceda, deberan
cumplirse ciertos requisitos, porque de lo contrario cualquier uso concederia

derechos.

En el numeral tres del Art. 16 del ADPIC, nos indica que si el uso de un signo
para productos o servicios que no sean similares a los que protege la marca
registrada, pero que produzca una conexidén entre ambos o con el titular de la
marca registrada, y que de este uso derive una posible lesién a los derechos

del titular del registro, se aplicara mutatis mutandis es decir “cambiando lo que
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se deba cambiar®®, el Art. 6bis del Convenio de Paris, del que forma parte

también el Ecuador, que dice lo siguiente:
“Art. 6bis.- (Marcas: marcas notoriamente conocidas).-

1) Los paises de la Uniébn se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la
autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de
la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente

conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la
fecha del registro para reclamar la anulaciéon de dicha marca. Los
paises de la Union tienen la facultad de prever un plazo en el cual

debera ser reclamada la prohibicion del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion de

uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”’

En general este articulo nos indica que el titular del registro marcario que vea
afectados sus derechos por el uso de un signo idéntico o similar al suyo, éste
pueda iniciar las medidas legales pertinentes solicitando entre otras cosas: el
cese del uso de su marca o cualquier otro signo similar; solicitando la anulacién
del registro de una marca posterior a la suya o solicitando la prohibicién del uso
de marcas registradas o utilizadas de mala fe, es decir con el animo manifiesto

de causar dafno.

% ET. ALL, DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA, P4g. 1006

®"Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, Art. 6bis, RO 244, 29-07-
1999, Pag. 7



63

El ADPIC al igual que la Ley de Propiedad Intelectual y la Decision 486,
conceden varios derechos a favor del titular del registro marcario, como los
concernientes al uso exclusivo de la marca registrada y la posibilidad de que el
titular del registro mediante el ejercicio de su derecho de accion, impida que
terceros usen la marca de su propiedad de manera que genere confusion en el
publico consumidor, o que de alguna forma dicho use le genere un perjuicio al
legitimo titular del registro marcario. El ADPIC por el mismo hecho de ser un
tratado internacional, no necesita enumerar taxativamente las practicas
desleales o deshonestas que estan prohibidas en el comercio internacional,
debido a que los detalles en cuanto a las prohibiciones del uso de marcas
registradas por terceros, se encuentran establecidas en la legislacién interna de
los paises miembros como el Ecuador, por ello el ADPIC se encarga de
englobar las prohibiciones en cuanto al uso de la marca registrada por terceros
al decir que cualquier uso que genere confusion o perjuicio al titular del registro

marcario, se encuentra prohibido.

Si bien el titular del registro marcario es quien tiene la exclusividad en el uso de
la marca y los productos o servicios que distinga, el ADPIC prevé la posibilidad
de que el titular del registro realice contratos de licencia de uso o de cesion a
favor de terceros. Asi el Art. 21 del ADPIC nos dice:

“Art. 21.- (Licencias y cesion) Los Miembros podran establecer
las condiciones para las licencias y la cesiébn de las marcas de
fabrica o de comercio, quedando entendido que no se permitiran las
licencias obligatorias de marcas de fabrica o de comercio y que el
titular de una marca de fabrica o de comercio registrada tendra
derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que

pertenezca la marca.”®

Este articulo es muy interesante, debido a que prohibe las licencias obligatorias
de marcas, ya que al ser parte de una iniciativa a facilitar el comercio entre las
naciones, no se podria de ninguna manera violentar derechos a sus legitimos

propietarios; en este caso a los titulares de marcas registradas, que tienen la

®Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, Art. 21, Pag. 9
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posibilidad de efectuar contratos de licencia u otros, siempre por propia

voluntad.

Al ser los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, la
razon de ser de este acuerdo, es consecuente prohibir las licencias
obligatorias, que limitan el derecho al uso exclusivo por el titular de la marca,
porque no solo permiten que terceros puedan usarla, sino porque cuando se
trata de licencias obligatorias, es la propia ley la que establece las condiciones
de este tipo de licencias, limitando sin lugar a duda el ejercicio de los derechos
gue confiere el registro marcario a su titular. Por ello, este acuerdo pretende
gue sus Miembros, mantengan y protejan el derecho al uso exclusivo de la
marca y el derecho a firmar contratos de licencia en las condiciones y con los

requisitos establecidos a criterio del titular de la marca.

En este sentido, se permiten las licencias en base a las condiciones que
establezca potestativamente el titular del registro de la marca, es decir que el
titular del registro marcario puede poner limites en cuanto al uso concedido por
medio de la licencia e incluso poner una serie de requisitos al licenciatario para
gue éste de cumplimiento, caso contrario la licencia termina, como por ejemplo
la apertura de locales comerciales cada cierto tiempo, la extension geografica

de la licencia, entre otras.

En cuanto a las cesiones, el ADPIC prevé que se pueden realizar en base a las
condiciones que el titular del registro establezca, con lo cual existe la
posibilidad de que se ceda una marca sin la necesidad de trasferir

necesariamente la empresa a la cual pertenezca la marca.

2.1.3.2 OPOSICION FRENTE A TERCEROS

Segun los que establece el Art. 57 del ADPIC, en caso de que el titular del
registro marcario, y por ende de los derechos derivados del mismo, se vea
afectado por el uso no autorizado de su marca, tendra derecho a realizar
inspecciones sobre mercancias retenidas por las autoridades aduaneras, con el
fin de sustentar sus reclamos. Asi mismo de comprobarse el hecho, el titular

del registro tendra derecho a conocer el nombre y direccion del consignador,
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importador y consignatario, con el fin de que pueda plantear en su contra las
medidas legales correspondientes.

“Art. 57.- (Derecho de inspeccién e informacion)Sin perjuicio de la
proteccion de la informacion confidencial, los Miembros facultaran a
las autoridades competentes para dar al titular del derecho
oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de
fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancias retenidas
por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes
estaran asimismo facultadas para dar al importador oportunidades
equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancias. Los
Miembros podran facultar a las autoridades competentes para que,
cuando se haya adoptado una decision positiva sobre el fondo del
asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y direccion del
consignador, el importador y el consignatario, asi como la cantidad

de las mercancias de que se trate.”®

Nuevamente se observa un derecho consagrado con el fin de proteger al titular
del registro marcario, a su marca, a los consumidores y en general al comercio,
de actos de competencia desleal, por medio de los cual terceros se aprovechen
injustamente de la marca registrada, generando confusion en el publico

consumidor y demas afectaciones al titular de la misma.

Este caso se debe referir especificamente a las importaciones o exportaciones
de productos falsificados, que muchas veces son detenidos en la aduana y no
llegan a su destino final que puede ser un local comercial o cualquier otro

medio por el cual se logren introducir dichos productos falsificados al mercado.

Sin duda el espiritu de la ley es proteger el comercio de estas practicas
desleales o actos de competencia desleal, dandole la oportunidad a quien vea
afectado su derecho para que tome las medidas legales correspondientes y se

ponga freno a la comercializacion y distribucion de productos falsificados.

®Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, Art. 57, Pag. 24
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La Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 284, define a la competencia desleal
como: “...) todo hecho, acto o préactica contrario a los usos o costumbres

honestos en el desarrollo de actividades econémicas.””®

Las actividades economicas referentes a este articulo, abarca todo tipo de
actividades inclusive en el ejercicio de actividades profesionales, arte u oficio.
Por su parte la definicion de usos honestos sera la aplicada segun los criterios

del comercio nacional e internacional, en los casos que amerite.

Méas adelante en los Arts. 285" y 286" del mismo cuerpo legal se indican
cuales son los actos considerados como competencia desleal, de los cuales
destaca entre otros: “(...) aquellos capaces de crear confusion, independiente
del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios

o la actividad comercial o industrial de un competidor (...)""

De esta manera la misma ley prohibe la realizacién de este tipo de actos que
afectan al comercio nacional e internacional, porque generan perjuicios a su
competencia, publico consumidor y en general a terceros involucrados en los

actos de comercio.

2.1.3.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Por su parte el Art. 18, indica que el registro de una marca tendra la duraciéon

de al menos siete afos, al igual que las renovaciones posteriores.

“Art. 18.- (Duracion de la proteccion) El registro inicial de una marca de fabrica
o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendran una
duracion de no menos de siete afios. El registro de una marca de fabrica o de

comercio sera renovable indefinidamente.”*

© ey de Propiedad Intelectual, Art. 284, codificada RO 320, 19-05-1998, P4g. 133
™ {dem, Pag. 133-134

2 {dem, Pag. 135

% {dem, Pags. 133-134

"Ley de Propiedad Intelectual, Art. 284, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 8
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Este acuerdo internacional, hace énfasis en que la duracion del registro de una
marca debe ser por un periodo de tiempo largo, como proteccion al propietario
de la misma que incurrié en diferentes gastos para obtener su registro, y
también para que pueda usar libremente en el comercio por un periodo

aceptable en el cual recupere su inversion.

Adicionalmente, vemos que el ADPIC reconoce el derecho al titular de la marca
de poderla renovar indefinidamente, por un periodo igual al de su registro. Con
ello se logra mantener marcas registradas por mayor cantidad de tiempo, lo
gue implica que en el mercado existan mayor cantidad de productos y servicios
ofrecidos para el consumidor, fomentando el comercio y la libre competencia
con lo cual el consumidor tendra mayor cantidad de posibilidades para
satisfacer sus necesidades. Asi mismo, fomenta la existencia prolongada de los
productos y servicios marcados, con lo que obtienen trascendencia en el

tiempo.

Si bien el ADPIC no establece un tiempo limite de duracion del registro, nos
indica que debe ser por lo menos de siete afios, mandato respetado por el
Ecuador, ya que como se establecio previamente, consta de la Ley de
Propiedad Intelectual y de la Decision 486, que el registro marcario tendra una

duracion de diez afios al igual que las renovaciones subsiguientes.

2.2 LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE MARCA

Los derechos concedidos a través del registro marcario no son absolutos,
puesto que existen condiciones para su ejercicio, y otras en las cuales se

impida el mismo.

Este es el caso de las limitaciones al derecho marcario, que la misma ley
presupone, puesto que la proteccion dada a la marca registrada y a su titular,
no puede ni debe afectar los derechos de terceros en lo que se refiere a

actividades econdémicas licitas, por el solo hecho del registro.

En general lo que se busca es un equilibrio entre los derechos concedidos a
favor de los titulares del registro y las actividades comerciales que puedan
realizarse por terceros relacionados con las marcas registradas, siempre que

por esto no se perjudique de forma alguna al titular de la marca registrada.
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De esta manera, no se deja de lado al comerciante que por su actividad
econdémica y laboral, tiene que relacionarse y de cierta manera usar la marca
registrada para el cumplimiento de su actividad, siempre de forma licita, en

base a lo que mande la ley.

A continuacién se analizara las limitaciones impuestas por la Ley de Propiedad
Intelectual, la Decision 486 y por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC.

2.2.1 LIMITACIONES DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL ECUADOR

La Ley de Propiedad Intelectual en sus Arts. 218 y 219, establece varias
condiciones en las que el titular del registro no puede ejercitar su derecho de

accion para limitar el uso de la marca registrada, asi tenemos lo siguiente:

“Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a
titulo de marca, los terceros podran, sin consentimiento del titular de
la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre,
domicilio o seuddnimo; un nombre geografico; o, cualquier otra
indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen o época de produccion de sus productos o de
la prestacibn 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.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a
un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la
existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente
marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los
productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena

fe, se limite el propdsito de informacién al publico para la venta y no



69

sea susceptible de inducirlo a error o confusion sobre el origen

empresarial de los productos respectivos.”

Para comenzar este andlisis, es necesario dividir al Art. 218, en cuatro casos
especificamente, el primero se refiere a que la ley concede el uso a terceros de
su nombre, domicilio o seudénimo, sin la autorizacion del titular de la marca
registrada. Cabe distinguir que por nombre se entiende legalmente al nombre y
apellido de una persona.

Este caso ocurre cuando un tercero usa en sus actividades comerciales su
nombre, domicilio o seudénimo que por coincidencia es idéntico o similar a una
marca previamente registrada. Como es obvio, la persona es libre de utilizar su
nombre en sus actividades econdémicas o laborales, derecho que lo avala la ley
al limitar el ejercicio del derecho de accidn que posee el titular del registro

marcario, para impedir usos por terceros sin su autorizacion.

La ley sin embargo establece dos requisitos que deben ser cumplidos para
limitar el ejercicio del derecho concedido al titular de la marca; estos se refieren
a que por un lado el uso por parte de los terceros debe ser de buena fe y por

otro lado, que el nombre, domicilio o seudénimo no sea utilizado como marca.

Entiéndase por buena fe, al uso desinteresado y legitimo realizado por una
persona, sin ocasionar dafio en contra de otro. Esto quiere decir que la tercera
persona que utiliza estos datos personales para darse a conocer en su
actividad econdémica, por este uso, no cause dafio econdmico o comercial al
titular de la marca, ni tampoco genere la dilucion de la fuerza distintiva de la
misma, o cree confusion en el consumidor. Presupuestos que otorgan al titular
del registro la capacidad de ejercer su derecho de accién, impidiendo el uso de

SuU marca.

Como se dijo anteriormente, el uso del nombre, domicilio o seudénimo, por
terceros, no puede constituirse en la marca que identifique los productos o
servicios que ofrece. Sobre este punto el tratadista Manuel Pachon nos dice

que:

"®Ley de Propiedad Intelectual, Art. 218, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 104-105
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“Como regla general podria decirse, que se requiere la presencia de una
palabra que pueda tomarse por marca, que en su presentacion tipogréafica se
destaque mas que el nombre de la persona, para que este Ultimo no se

considere utilizado a titulo de marca.”®

De aquello se deduce que el signo distintivo que distinga estos productos o
servicios, debe ser otro aparte del nombre, domicilio o seudénimo utilizado, con
el fin de no ocasionar confusién en el publico consumidor, en cuyo caso esta
palabra adicional aparte del nombre, seuddnimo, etc. Es la que debe de
destacar y finalmente distinguir los productos o servicios ofrecidos por sobre la

indicacion del nombre y demas.

El segundo caso contenido en el Art. 218, se refiere a que terceros tienen la
posibilidad de usar un nombre geografico, o cualquier otra indicacion de la
especie, calidad, cantidad, lugar de origen y demas caracteristicas que puedan
describir al producto o servicio ofrecido, aun cuando por esta descripcion se

utilicen marcas registradas.

Como se mencion6 en el capitulo anterior, cualquier titular de una marca
registrada podra utilizar términos que permitan describir las calidades y
cualidades del producto o servicio ofrecido, por ende a pesar de que existan
marcas registradas formadas por esas palabras, las mismas pueden ser
utilizadas en la descripcion de otro producto o servicio protegido por una marca

diferente.

Es importante enfatizar en que el titular del registro de una marca, ve limitado
su derecho de accion cuando terceros utilicen a la marca como mera
caracteristicas de sus productos o servicios, es decir que no puede impedir el
uso de su marca, mientras no se genere confusion por este uso en cuanto a los
productos o servicios en si, y en cuanto al origen empresarial de los mismos. Y
para que se mantenga esta premisa, es importante que el tercero posea un
signo distintivo diferente de la marca registrada, y que soélo la utilice a manera

informativa o descriptiva del tipo de productos o servicios que ofrezca.

 PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 12 ed, 1995, Pag. 284
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En el segundo inciso del Art. 218, se especifican el tercer y cuarto caso de
limitacion al derecho marcario. Por un lado tenemos al principio del
“agotamiento del derecho”, que sera analizado mas a fondo en el capitulo
siguiente; y el que se refiere al uso de la marca para indicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio, o de otros utilizables con los productos de

la marca.

Empecemos con este segundo caso, por el cual terceros son capaces de
utilizar marcas registradas cuando por un lado sirvan para indicar a manera
informativa que estas piezas de recambio u otras similares, sirven para ser

utilizadas en asociacion con otros productos protegidos por la marca registrada.

Esto quiere decir que por un lado el uso que le debe dar el tercero a la marca
registrada debe ser de buena fe, sin aprovecharse injustamente de la marca
registrada, y por otro lado que el uso no debe generar confusion ni en cuanto a
los productos ofertados ni en lo que se refiere al origen empresarial de los
mismos, recalcando que los productos que ofrece, a pesar de que puedan ser
utilizados en conjunto con otros de la marca registrada, no tienen relacion

alguna en cuanto a su origen empresarial.

Este puede ser el caso de la venta de piezas de automdviles, que por ejemplo
la tapa del radiador de marca XX, puede reemplazar a la tapa del radiador de
marca Chevrolet. El productor y/o comercializador de las tapas para radiadores
de marca XX, deberé utilizar a la marca Chevrolet para indicar que el producto
gue ofrece puede servir para los radiadores de dicha marca. Nuevamente, el
propietario y/o comerciante de la marca XX tiene la obligacion de indicar que
sus productos no son elaborados por el fabricante del producto principal en
este caso de los automodviles y radiadores de marca Chevrolet y que
adicionalmente el fabricante del producto XX, no posee relacién alguna con la

compafiia Chevrolet.

Volviendo a lo que se refiere con el agotamiento del derecho marcario, es

necesario citar al Art. 219 que dice lo siguiente:

‘Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no

concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al pais de
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productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra
persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro
modo introducidos licitamente en el comercio nacional de cualquier

pais.”"

Lo que nos dicen estos articulos es que el registro de la marca no confiere a su
titular el derecho de impedir o prohibir que terceros usen la marca para
anunciar u ofrecer en venta los productos o servicios marcados; debido al
principio del agotamiento del derecho, por el cual se entiende que una vez
introducido un producto o servicio marcado en el mercado de cualquier pais,
sea por su titular, licenciatario o cualquier otra persona autorizada para ello, la
comercializacion del producto o servicio es libre, es decir que terceros pueden
comercializar los productos originales en el mercado en el cual se agoto el
derecho del uso exclusivo de su titular, con lo cual pueden realizar entre otras
operaciones de comercio la importacion de productos licitos en el territorio en el

cual se dio uso a la marca registrada por parte de su titular..

Por ende cualquier persona podra realizar actos de comercio en relacion con
los productos o servicios marcados, sin perjudicar a su legitimo propietario.
Para ello, no se debe modificar de ninguna manera al producto en si, ni a la
marca que los distingue; debe mantenerse la forma, calidad y demas
caracteristicas concebidas por su titular, que desde el momento de la primera
comercializacion poseia el producto. Esto debido a que la permision que hace
la ley para que terceros puedan usar la marca registrada por medio de la
comercializacion de productos marcados puestos legitimamente en el comercio
por su titular u otro con su consentimiento, es sobre productos legitimos y por
ende inalterados, con lo cual la marca registrada continla ejerciendo sus
funciones de identificacion del origen empresarial, calidad de productos,

publicidad y demas funciones que se explicaron en el capitulo anterior.

De haber cualquier tipo de modificacién al producto o la marca, el titular del
registro nuevamente adquiere su derecho de accion para impedir que terceros

sigan usando ilicitamente su marca o comercializando sus productos, ya que la

""Ley de Propiedad Intelectual, Art. 219, codificada RO 320, 19-05-1998, Pag. 105
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ley siempre rechazara cualquier acto de competencia desleal, por lo que el uso
de marcas y productos marcados por terceros debe ser siempre de buena fe.

2.2.2 LIMITACIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACION ANDINA
(DECISION 486)

Corresponde analizar las limitaciones de los derechos marcarios establecidas
en el Decision 486 de la Comunidad Andina. Estas limitaciones al ejercicio del
derecho marcario otorgado a favor del titular de la marca, son importantes ya
gue regulan de mejor manera el ejercicio del derecho marcario, con lo cual
gueda claro que por el hecho de registrar una marca, no se concede un
monopolio tal que limiten los actos de comercio en el mercado realizados por

terceros.

Al igual que en la Ley de Propiedad Intelectual, la norma comunitaria andina,
en su Art. 157, prevé el uso de una marca registrada que coincide con el
nombre, domicilio o seudonimo de una tercera persona, para que esta pueda
realizar sus actos comerciales libremente utilizando su propio nombre, etc.,
siempre que por este uso no se afecten los derechos concedidos al titular de

una marca registrada.

“Art. 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la
marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seudonimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacion cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen
0 época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga
de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a
propésitos de identificacion o de informacion y no sea capaz de
inducir al publico a confusién sobre la procedencia de los productos o

servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir
a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad

comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad
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de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la
compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal
uso sea de buena fe, se limite al proposito de informacion al publico y
no sea susceptible de inducirlo a confusion sobre el origen

empresarial de los productos o servicios respectivos.”®

Con ello nuevamente hago énfasis que para que no se cree confusion en el
mercado, es importante que el usuario de su nombre, domicilio o seudénimo,
no lo haga como marca, pues esta ya pertenece a un titular diferente; por el
contrario debe encontrar la manera de utilizar estos datos de manera
secundaria, sin que por ello se genere confusion en el publico consumidor

sobre la procedencia de los productos o servicios ofrecidos en el mercado.

Asi se cumple con el segundo requisito, que es que el uso que haga el tercero
sobre su nombre, domicilio y demas datos, debe ser de buena fe. Por ello,
mientras el uso no cause confusion o perjuicio al titular de una marca registrada

se entiende que el uso dado por el tercero es de buena fe.

De igual forma, la ley permite que terceros indiqguen o describan las
caracteristicas de los productos o servicios que ofrecen, por medio de palabras
0 signos que constituyan una marca previamente registrada. Como se conoce,
cualquier persona tiene el derecho de utilizar palabras que describan las
caracteristicas, cualidades, origen y demas de su producto o servicio, por ende,
la ley reconoce que muchas veces las marcas se constituyen de palabras del
lenguaje comun, por lo que establece que el uso de una marca por terceros
puede ser utilizado siempre que del uso no se derive ningun tipo de confusion.
Con ello, mientras que las caracteristicas del producto o servicio ofrecido por
un tercero, contenga un signo distintivo que adquiera protagonismo y por ende
guede en segundo plano el uso de la marca registrada por otros, el uso es
legitimo, de buena fe y no crea confusién en el publico consumidor ni medios

comerciales.

Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 157, codificada, 14-09-2000, P&ag. 37
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En el segundo parrafo de este mismo articulo, se concede la posibilidad de que
terceros usen la marca registrada a manera informativa, en lo que se refiere a
publicidad comparativa. Es decir que terceros propietarios de ciertas marcas,
utilicen otras de un titular diferente, con el fin de comparar los productos o
servicios que ambas marca protegen, para publicitar su propia marca. Siempre
gue este uso comparativo de la marca registrada se mantenga en los limites de
la competencia leal y honesta, sin por ningin motivo perjudicar a una de las

marcas, el uso es permitido.

Un uso similar al de la publicidad comparativa, es el uso por medio del cual se
indica la compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio 0 accesorios que
pueden ser utilizados con los productos que distingue la marca registrada. El
empleo es licito cuando se reunen tres requisitos que advierte el tratadista
Manuel Pachon, que son: “Que el uso se haga de buena fe; se limite al
proposito de informacion al publico y no induzca a error sobre el origen
empresarial de los productos.”® Permitiendo que terceros a manera informativa
solamente, utilicen a la marca previamente registrada para indicar que los
productos que este tercero produce, pueden utilizarse conjuntamente con los
gue protege la marca registrada, ya que se pueden tratar incluso de piezas que
reemplacen otras que formen parte de un todo, y ese todo es el producto

legitimamente marcado.

Por dltimo vemos que la ley comunitaria también aplica el principio del
agotamiento del derecho marcario, por lo que concede que terceras personas
utilicen la marca registrada con el fin de ofrecer en venta o indicar la
disponibilidad de productos o servicios marcados, en locales comerciales o0 a
través de terceras personas. El Art. 158, complementa y define de mejor

manera este principio, asi nos dice que:

“Art. 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a
un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto

protegido por dicho registro, después de que ese producto se

 PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogota D. C., 1% ed, 1995, Pag. 285
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hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular del
registro 0 por otra persona con consentimiento del titular o
econémicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y
los envases 0 embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos

no hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas
estan econémicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa
o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a
la explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero

puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.”™°

Una vez que el titular de una marca u otro vinculado a él, utilice la misma
dentro del mercado perteneciente a cualquier pais, para comercializar los
productos o servicios que distinga, automaticamente se elimina el derecho
exclusivo de su marca, ya que terceros pueden libremente realizar actos de
comercio a traves de la misma, con la condicion de que los envases, y demas
no hayan sufrido de modificacion alguna. Esto con el fin de que el producto
comercializado por terceros, siga distinguiéndose a través de la marca
registrada, para que con esta comercializacion no se genere confusion o
posibles aprovechamientos injustos que afecten al titular de la marca

registrada.

En el mismo articulo nos dice que se entiende que dos personas estan
vinculadas econdémicamente, cuando una persona pueda ejercer sobre la otra,
una influencia para tomar decisiones con respecto a la explotacién de la marca.
También considera la posibilidad de una tercera persona pueda ejercer la
misma influencia sobre estas dos personas, y con ello también se la considera

como econdmicamente vinculada.

Al tratarse de una ley regional, la Decision 486 intenta que la proteccion de los
derechos conferidos a través del registro marcario, permanezcan intactos. Por

ello, inteligentemente prevé la posibilidad de que existan marcas idénticas o

®Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 158, codificada, 14-09-2000, P&g. 37
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similares que protejan productos o servicios idénticos o relacionados, a nombre
de titulares diferentes, que se encuentren registradas en los diferentes paises
miembros de la Comunidad Andina, como lo son Ecuador, Perd, Colombia y
Bolivia. En este sentido el Art. 159 de la Decision 486 nos dice lo siguiente:

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

comercializacion. {(...)

En cualquier caso, no se prohibira la importaciéon de un producto o
servicio que se encuentre en la situacion descrita en el primer parrafo
de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el
territorio del pais importador, segun lo dispuesto en el primer parrafo
del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la
oficina nacional competente, que la no utilizacion de la marca

obedece a causas justificadas. ™

Dado el grado de similitud o de identidad marcaria que en cada caso se pueda
dar, la ley prohibe la comercializacion de estos productos o0 servicios
confundibles en el pais miembro donde se encuentre otra marca registrada con
similares caracteristicas, a fin de proteger los derechos concedidos por el
registro de la marca en el pais miembro, ya que hay que recordar que el
registro marcario es territorial por ende es protegido en los limites de la
jurisdiccién que la concedié. Con ello, se limita el uso de una marca registrada
en uno de los paises miembros donde exista otra idéntica o similar, protegiendo
a parte de los intereses de los titulares de las marcas, al publico consumidor

para que no caiga en confusion.

#Comision de la Comunidad Andina, Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, Art. 159, codificada, 14-09-2000, P&g. 37
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En el segundo pérrafo de este articulo vemos que la ley nos dice que no tendra
efecto esta prohibicion de uso o comercializacion de mercancias bajo una
marca registrada en el pais donde se encuentre otra idéntica o similar, cuando
esta no se encuentre en uso en el pais importador, de conformidad con lo que
establece la misma ley en el Art. 166, que entre otras cosas indica, que el uso
de los productos o servicios que protege la marca deben encontrarse en el
comercio en la cantidad y del modo que corresponde a la clase de productos o

servicios que se trate.

Sin embargo, se establece en el mismo articulo que esta limitacién al ejercicio
del derecho marcario no es vélida cuando el titular del registro del pais

importador tiene razones justificadas para no utilizar su marca en el comercio.

2.2.3 LIMITACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON
EL COMERCIO (ADPIC)

El ADPIC, no entra a formular detalladamente las limitaciones en cuanto a los
derechos concedidos al titular de la marca registrada, principalmente porque se
trata de un acuerdo que exalta los derechos y no las limitaciones derivados del

registro y de la propiedad intelectual en general.

En este sentido vemos que el Art. 17 de este acuerdo, nos indica cuél puede
ser la direccion a tomar en cuanto a las limitaciones del derecho marcario por

los paises suscriptores.

“Art. 17.- Los Miembros podran establecer excepciones limitadas de
los derechos conferidos por una marca de fabrica o de comercio, por
ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condicion de que en
ellas se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de la

marca y de terceros.”?

Este articulo reconoce por un lado la existencia de limitaciones al derecho
marcario, mas deja al libre albedrio de los miembros a que establezcan las

condiciones en las que se limite el ejercicio de este derecho, principalmente

#pcuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, Art. 17, Pag. 8
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con el fin de dar libertad a los miembros para que de acuerdo a las leyes
nacionales de esos paises, se tomen las decisiones correspondientes en lo que
respecta a este tema, y que permitan proteger inexorablemente los derechos
marcarios y los derechos de terceros de realizar actividades comerciales de

manera libre.

El comercio es pues sin duda un elemento clave en este acuerdo, pues mejorar
las condiciones y los medios para realizarlo, permiten globalizar esta actividad
econdmica que cada vez cobra mas fuerza en el mundo. Por ello, es importante
proteger los derechos marcarios y al mismo tiempo reconocer que el uso de
términos descriptivos por ejemplo, que como se explico en el capitulo | de este
trabajo, también pueden constituir marca, sin embargo al tener poca fuerza
distintiva, estos términos no son apropiables, con lo cual terceros pueden hacer
uso de los mismos libremente, siempre que no generen confusion en el publico
consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios
comercializados. Y otros casos analogos, que se analizaron en los limites
marcarios establecidos tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como en la

Decision 486 de la Comunidad Andina.



80

3 CAPITULO Il DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO
MARCARIO Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS
EN EL ECUADOR

3.1 DEFINICION DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL
DERECHO MARCARIO

El principio del agotamiento del derecho como vimos en el capitulo anterior, es
un limite impuesto por la ley y aceptado por la doctrina, al ejercicio de los
derechos, principalmente el derecho de accién que tiene el titular de una marca

para impedir el uso de la misma por terceros.

Con ello, se entiende que el derecho marcario, no concede un monopolio a
favor de su titular en lo que se refiere al uso de la marca, lo que le concede es
el derecho al uso exclusivo de la misma, que significa que el titular del registro,
es el unico que puede comercializar o utilizar su marca por primera vez en el
comercio, es decir que el titular marcario es quien tiene la potestad de
introducir en el mercado por primera vez a los productos protegidos por su
marca o legitimamente marcados. También la ley admite que el uso de la
marca por primera vez lo efectien personas vinculadas economica o
juridicamente al titular de la marca, o que con autorizacion de este, usen o

pongan los productos o servicios marcados en el mercado.

Podemos definir entonces al agotamiento del derecho marcario, como aquel
limite al ejercicio del derecho marcario, que nace una vez que el titular de una
marca registrada o cualquier otra persona autorizada por €él, autoriza la venta o
pone en circulacidon por primera vez, los productos protegidos bajo su marca,
en cualquier pais; con lo cual dicho titular no podra impedir que terceros usen

dicha marca en relacion a los productos legitimamente marcados, a posteriori.

Queda claro entonces que el agotamiento del derecho de marca, “Es el limite

gue sefala el fin del derecho de exclusiva correlativamente el principio de la
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libertad de comercio de los terceros en relacion con los productos que llevan la

marca auténtica.”®®

La aplicacion de este principio es de suma importancia en el comercio, puesto
que a través del mismo se reconoce derechos a favor de terceros en lo que se
refiere a la comercializacion de productos que se encuentren previamente
marcados por un titular diferente o ajeno al comerciante. Esto permite que el
comercio como actividad econémica pueda ejercerse libremente por cualquier
persona, en el sentido de que pueden tomar productos legitimamente
marcados y comercializarlos sin causar perjuicio al titular de la marca que
distingue esos productos, facilitando la actividad comercial que debe ser libre y
beneficiando al consumidor quien podra acceder con mayor facilidad a los

distintos productos ofrecidos en el mercado, gracias al comercio.

Tanto la ley como la doctrina, entienden que las marcas tienen la funcion de
distinguir productos o servicios en el mercado, mas no de apropiarse de dichos
productos o servicios marcados, concediendo un monopolio en el que solo los
titulares de las marcas puedan comercializarlos. Esto porque en materia de
marcas, lo que se protege es al signo distintivo en si mismo y no al producto
gue identifica, como en los casos de otras ramas de la propiedad industrial
como patentes, en donde lo que se protege es el invento como tal, es decir el

objeto fabricado o el procedimiento por medio del cual se fabrica un objeto.

Es importante en este sentido diferenciar la marca del producto que protege, ya
gue al no ser la misma cosa, no se puede ni debe impedir que terceros realicen
actos de comercio en relacion a productos que se encuentren previamente
distinguidos por una marca registrada, siempre que ésta siga cumpliendo su

funcién distintiva en el mercado.

Con ello se entiende que el agotamiento del derecho marcario encuentra su
fundamento en “(...) el nexo entre proteccion juridica de la marca y el

cumplimiento efectivo de las funciones de la marca.”® Esto significa que para

% PACON, Ana Maria, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA”, Lima, 1996, P4g.
189

8 MASSAGUER, José, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS
IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires-Madrid, 2001, Pag. 289
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aplicar el principio del agotamiento marcario, por un lado se debe tomar en
cuenta la proteccién juridica que se da a la marca registrada en lo que se
refiere a impedir que terceros se aprovechen injustamente de su valor
comercial por medio del uso de signos confundibles con la misma, o que
terceros pretendan modificar o alterar de alguna forma a la marca registrada o
utilizarla en productos falsificados, etc., y por otro lado se toma en cuenta el
cumplimiento de las funciones marcarias que como se explicé anteriormente
consisten en la distincion de productos en el mercado, calidad y garantia. Por
ello se permite que terceros puedan comercializar los productos marcados, una
vez que estos ya han sido puestos en el comercio por su titular o con su
autorizacion, dando paso al comercio libre y al ejercicio de una actividad
econdmica en aumento; siempre y cuando se mantengan inalterados los
elementos constitutivos de la marca y de los productos, es decir manteniendo
la identificacion de los mismos a través de la marca registrada, con lo cual se

siguen respetando los derechos concedidos a su titular por medio del registro.

3.1.1 CONDICIONES PARA LA APLICACION DEL PRINCIPIO DEL
AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO

Al igual que para la concesién de derechos marcarios otorgados a favor del
titular de un registro de marca, se deben de cumplir con una serie de requisitos
gue acrediten por un lado que un signo puede constituir marca y por otro, que
no afecte derechos de terceros con su registro. En el mismo sentido, la
aplicacion del agotamiento del derecho marcario, se realiza una vez que se
cumplan ciertos preceptos o condiciones con lo cual a pesar de limitar el
ejercicio del derecho de accidén del titular del registro, se mantenga su
proteccion y al mismo tiempo se proteja derechos de terceros que realizan una

actividad comercial mediante el uso de la marca registrada.

Doctrinariamente se han establecido dos tipos de condiciones para la
aplicacién del principio del agotamiento del derecho marcario, que se refieren a
condiciones objetivas, referidas a la puesta en el comercio de la marca y el
elemento territorial de la aplicacion del principio, y a condiciones subjetivas,
relacionadas con el consentimiento otorgado por el titular del registro para

poner su marca en el comercio.
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De ser cumplidas estas condiciones a cabalidad, se permite la aplicacion de
este principio y por ende la libre comercializacién de productos marcados por
parte de terceros, sin que el titular de la marca pueda impedir o reglar de

alguna manera esta comercializacion.

3.1.1.1 CONDICIONES OBJETIVAS

Las condiciones objetivas como su nombre lo indica, son las que se refieren al
objeto en si mismo, en cuanto a lo que el agotamiento del derecho marcario se
refiere. En este caso vemos que el objeto sobre el cual recae la aplicacion de
este principio son en un primer punto las marcas registradas y usadas en el

comercio y subsidiariamente los productos distinguidos por ellas en el mercado.

Es importante recordar que el objeto de proteccion en lo que se refiere al
registro marcario es la marca en si misma, es decir el signo distintivo que es
capaz de distinguir ciertos productos o servicios en el mercado, siendo su titular
el acreedor de los derechos otorgados por medio de su registro. La Ley de
Propiedad Intelectual junto con las leyes comunitarias y las contenidas en
tratados internacionales, conceden una serie de derechos a favor del titular de
la marca, de los cuales los mas importantes se refieren al derecho de uso
exclusivo de la marca por parte del titular de la misma y consecuentemente el
derecho de accidon que posee, a través del cual puede el titular del registro
impedir que terceros usen la marca registrada de forma indebida e ilegal,
generando confusion en el puablico consumidor y/o aprovechandose
injustamente del valor publicitario y comercial de la marca registrada, afectando

derechos subjetivos del titular.

Al ser el principio del agotamiento del derecho marcario, una limitacion a los
derechos conferidos mediante el registro de la marca, mas especificamente la
limitacién al derecho de accion que posee el titular del registro para impedir que
terceros usen su marca, vemos que claramente el objeto sobre el cual recae el
principio del agotamiento del derecho marcario, es precisamente la marca
utilizada, es decir aquella que identifica productos que se encuentran en
circulacién en el mercado, por consentimiento del titular del registro marcario.
Con este primer uso de la marca que realiza su titular u otra persona con su

consentimiento, los productos protegidos por ella se encuentran en el mercado,
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con el fin de ser comercializados por su propietario u otro relacionado

econdmicamente.

Del primer uso, se deriva la aplicacién del principio del agotamiento del
derecho, sin embargo es importante analizar su alcance, es decir el ambito
territorial en el cual se aplicara este principio que puede ser nacional, regional o
internacional. De la diferenciacion en cuanto a la aplicacién del principio y el
alcance de este primer uso, se obtendran diferentes consecuencias que son de
importancia para el propietario de la marca y terceros que pretendan usarla,
con lo cual se debera analizar nuevamente el principio de territorialidad
relacionado no solo con el ambito de proteccion de la marca, sino en funcion
del alcance territorial precisamente del principio del agotamiento del derecho de
marca que se relaciona a su vez con la extension de los derechos adquiridos
por terceros en cuanto al uso y comercializacion en el mercado de un marca

previamente registrada.

LA PRIMERA COMERCIALIZACION

El principio del agotamiento del derecho marcario, presupone que la puesta en
el comercio del producto marcado sea la primera, es decir que el o los
productos que protege la marca se encuentren por primera vez dentro del

mercado y con ello sean parte del comercio.

Queda claro que el agotamiento del derecho marcario, limita el ejercicio del
derecho de uso exclusivo de la marca por parte de su titular, en este sentido se
asume que el derecho del titular corresponde a ese primer uso que haga de su
marca, pero una vez efectuada su comercializacion por él o por otro con su
autorizacion, deja sin efecto el derecho al uso exclusivo, y consecuentemente
se encuentra imposibilitado para impedir que terceros, como los propietarios
del producto adquirido, distinguido por una marca registrada, realicen actos de

comercio posteriores en relaciéon al producto adquirido.

Es necesario analizar lo que se entiende por comercializacién del producto,
puesto que de este concepto dependera que el titular de la marca registrada,
tenga cierto derecho de intervencién después de que la marca ha sido

comercializada por primera vez.
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La circulacion del producto marcado se debe de entender como: “...) la
alienacion o enajenamiento del producto que no ocurre en tanto no se haya
traspasado la propiedad de éste, como sucede cuando se lo confia a otro para

transportarlo o se lo entrega en consignacion.”

Se deduce que la circulacién del producto distinguido por una marca registrada,
presupone el traspaso de la propiedad del bien por parte del fabricante a favor
de un tercero, principalmente por la venta del producto. En ese caso el tercero
propietario del producto, tiene la facultad de dar uso al producto adquirido o a
su vez revenderlo o comercializarlo a su voluntad, siempre y cuando las
caracteristicas del producto no hayan sido alteradas o modificadas de alguna

forma.

Debemos entender entonces que la circulacion o primera comercializacion de
un producto legitimamente marcado, no constituye el sélo hecho de introducirlo
en el mercado por primera vez por su titular u otro relacionado a €él o con su
consentimiento, sino también el traspaso de la propiedad del bien que en este
caso es el producto marcado, a un tercero. Caso en el que el titular pierde la
potestad de impedir que el tercero que se constituye como legitimo propietario
del producto o mercancia distinguido por la marca registrada, use la marca en

el sentido de que comercialice el producto legitimamente adquirido.

El principio del agotamiento del derecho no es infalible, existen casos en los
cuales el titular del registro nuevamente adquiere la potestad de impedir que
terceros usen su marca, en especial en casos en que los intermediarios dentro
del proceso de traspaso de dominio del producto, desde el fabricante hasta el
consumidor final, realicen actos comerciales con dicho producto y por ende la

marca registrada, afectando los derechos del titular del registro.

Es asi que si bien este principio constituye un limite al ejercicio de los derechos
concedidos a favor del titular de la marca registrada, queda abierta la
posibilidad de que el titular pueda actuar judicialmente cuando se afecten las

funciones de la marca registrada y por ende se genere un perjuicio a su titular;

% ARACAMA, Emesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS
IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pag. 17
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en especial cuando se altere la marca o los productos que con ella se
distinguen, como en los casos previstos en el Art. 155 de la Decision 486. Pues
hay que tener claro que pese a la aplicacién del principio del agotamiento del
derecho marcario, el titular del registro sigue manteniendo el control sobre la

utilizacion correcta de su marca.

EL ELEMENTO TERRITORIAL DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO

Como se dijo en capitulos anteriores, el registro de marca tiene alcance
territorial, es decir que la proteccidén que se otorga a la marca registrada tiene
efectos territoriales, ya que el registro concede derechos Unicamente en el
territorio en el cual fue concedido el registro. Es asi que por el principio de
territorialidad el Estado queda con la obligacion de proteger los derechos
marcarios derivados del otorgamiento del registro de marca en favor de su

titular.

La aplicacion del principio de territorialidad es aceptado mundialmente, y por
ello los titulares de marcas registradas, tienden a registrar su marca en cuanto
estado se pretenda usar la misma, con el fin de extender la proteccion de la
marca en los estados en los cuales se conceda su registro, para evitar posibles

practicas ilegales cometidas por terceros que le perjudiquen.

El elemento territorial para la aplicacion del principio del agotamiento del
derecho marcario, se puede analizar desde dos puntos de vista, en primer
lugar, tomando en cuenta los supuestos del uso de la marca, es decir en base
al lugar geografico en el cual se utiliza la marca y por ende se procedié con la
primera comercializacion que puso en vigencia la aplicacion del agotamiento
marcario; y en segundo lugar, a partir de los efectos derivados del uso, que se
entiende, por el territorio en el cual se producen los efectos del primer uso, por

ende el alcance territorial de la aplicacion del mismo principio.

Estos puntos de vista, pueden ser considerados como uno solo, debido a que
el hecho o acto del cual se derivan los efectos es la primera comercializacién, y
al analizar esta primera comercializacion en base al aspecto territorial del
mismo, vemos que las consecuencias del primer uso o comercializacion de la

marca tienen repercusiones territoriales que se diferenciaran unas de otras con



87

respecto al alcance de las mismas. En este sentido, vemos que ambos
aspectos estan intimamente relacionados entre si, pues se deriva el uno del

otro.

De esta manera podemos dividir el alcance territorial del principio del
agotamiento del derecho en: agotamiento nacional, agotamiento regional o

supranacional y agotamiento internacional.

La aplicacién de cualquiera de estos tres criterios dependera en gran medida
como dice el tratadista Armando de: “(...) una decision politica que involucra
profundas consecuencias econémicas, tanto para el titular de la marca como
para los consumidores y el funcionamiento del mercado en general.”®
Principalmente, porque del alcance de Ila aplicacion del principio del
agotamiento del derecho marcario, se deriva la permision o prohibicion de las
importaciones paralelas, que seran estudiadas mas adelante. Por lo pronto es

importante saber que por importacion paralela se entiende a:

“(...) la operacion mediante la cual una persona, que no forma parte
en el pais de importacion, de la red “oficial” de introducciéon o
comercializacion establecida en él por el titular de la marca
registrada, importa a este pais productos o mercancias con la misma
marca puestos legitimamente y por primera vez en circulacion en el
pais de exportacion por el mismo titular de la marca en el pais de

importacién o con su consentimiento.”™’

Se puede entender entonces que el comercio se encuentra estrechamente
ligado con los derechos y limitaciones que se derivan del registro marcario y
subsecuentemente del uso de la marca registrada, en gran medida debido a

gue todo producto que se encuentra en el mercado es y debe ser identificado

% ARMANDO, Miguel, CITADO POR: MUSANTE, Gabriela, “lMPORTACIONES PARALELAS
EN EL AMBITO MARCARIOQ’, Buenos Aires, 2005, Pag. 104

8 ARACAMA, Emesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS
IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pag. 19
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por una marca con el fin de facilitar su reconocimiento por parte del

consumidor.

EL AGOTAMIENTO MARCARIO NACIONAL

Por agotamiento nacional del derecho marcario, se entiende aquel que es
causado por la primera comercializacion de los productos distinguidos bajo la
marca registrada, realizada por su titular o por un tercero con su
consentimiento o relacionado con él, en el territorio 0 mercado nacional. Cuyos
efectos se limitan al mismo territorio en el cual se efectu6 la primera
comercializacién. Es decir que en este caso el titular del registro ve limitado sus
derechos Unicamente en el territorio en el cual comercializé los productos
protegidos por su marca, con lo cual, los derechos de propiedad intelectual que

posea el titular el registro en otros Estados, seguiran vigentes.

El hecho en este caso, es la comercializacion de los productos marcados por
su titular o por persona autorizada por él, dentro de un mercado determinado,
gue en este caso se entiende a un Estado determinado. Del primer uso, se
deriva la limitacién a los derechos de propiedad intelectual, especificamente a
la limitacion del derecho de accion, ya que una vez comercializados estos
productos, el titular del registro no puede impedir que terceros comercialicen
dichos productos a posteriori. El alcance de esta limitacion del ejercicio del
derecho de accion del titular y por ende el alcance del derecho del tercero a
comercializar los productos marcados, en aplicacién del agotamiento nacional,
se limita al territorio, mercado o Estado dentro del cual se realiz6 la primera

comercializacion.

Este criterio se aplica en beneficio de la unidad del mercado nacional y del libre
comercio interior. Es decir, que se pretende que por medio del agotamiento
marcario nacional, el mercado interno del territorio o Estado en el cual se
efectu6é el primer uso, se beneficie en el sentido de que por un lado los
comerciantes que integran el mercado nacional puedan comercializar
libremente los productos distinguidos por la marca registrada, respetando
siempre los derechos de propiedad intelectual al no modificar los productos, la
marca etc., y en el mismo sentido, los consumidores puedan acceder a estos

productos por los distintos canales de comercializacién que se encuentran a su
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disposicion dentro del Estado. Con lo cual se entiende la aceptacion e

impulsién del libre comercio interior o nacional.

El titular de una marca, al efectuar el primer uso de la misma mediante la
comercializacién de los productos protegidos por ella, autoriza tacitamente a
terceros utilicen la marca registrada con el fin de publicitar o comercializar los
productos auténticos, siempre que estos sean adquiridos por canales o medios

legales, con lo cual el uso no constituye un ilicito.

El agotamiento marcario nacional, es el criterio mas restrictivo, ya que permite
el uso y comercializacién de los productos marcados por terceros, Unicamente
en el territorio nacional, especificamente en el territorio en el cual se efectud
dicho primer uso. Como consecuencia de esta restriccion al territorio nacional
de la aplicacion del principio del agotamiento marcario, se entiende que este
criterio es también el que otorga mayor proteccion a los titulares de derechos
de propiedad industrial, derivados del registro marcario, debido a que ven
limitado su derecho exclusivamente en el territorio en el cual efectuaron el
primer uso, permaneciendo intactos los derechos que puedan haber adquirido

en el extranjero.

EL AGOTAMIENTO MARCARIO REGIONAL O SUPRANACIONAL

Por su parte el agotamiento regional o supranacional del derecho marcario, se
refiere a los casos en que la primera comercializacion de los productos
distinguidos por una marca registrada, efectuada por el titular del registro o un
tercero autorizado por él, dentro de un mercado regional o supranacional.
Cuyos efectos se producen no soélo en el territorio en el cual se realiz6 la
primera comercializacion sino también en los Estados o territorios que

conformen el mercado regional.

El mercado regional se conforma por un conjunto de Estados relacionados
entre si, que componen un mismo bloque econdémico, con lo cual, el uso de la
marca registrada en uno de los paises miembros de dicho mercado regional,
produce que el agotamiento del derecho marcario para el titular de la marca, se

aplique en todos los paises o Estados que conforman la region.
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Un ejemplo claro en el que se aplica el agotamiento del derecho regional es el
caso de la Comunidad Econémica Europea, en donde los paises que
conforman la “unién”, forman un mercado comun dentro del cual se
comercializan libremente productos de distintos origenes. Hablar del
agotamiento a nivel regional, implica que se entienda que en este caso existe
también un Unico mercado que a diferencia de lo que se explicaba en el
agotamiento nacional, este mercado regional, se compone de la unién de
varios mercados nacionales que conforman un solo mercado regional. Es
entendible entonces que a pesar de que el primer uso del producto marcado se
efectte en un solo Estado, se extienda la aplicacion del principio del
agotamiento del derecho a toda la regién econémica de la que forme parte
dicho Estado.

Sin lugar a dudas se requieren de tratados internacionales que unan los
mercados de diferentes Estados, con el fin de formar un Unico bloque
economico que se deriva en un mercado comun, como es el caso de la
Comunidad Economica Europea, donde los Estados miembros aplican politicas
comunes con el fin de mejorar el comercio entre los paises del bloque, que a
pesar de mantener su independencia politica, se unen para desarrollar sus

economias con lo cual formar un mercado regional es de suma importancia.

El origen de la aplicacion del principio analizado en este caso, se da cuando
esa primera comercializacion efectuada por el titular de la marca u otro
autorizado por él, introduce en un mercado regional los productos marcados.
Por lo tanto al tratarse de un mercado mas extenso, la aplicacion del
agotamiento del derecho también debe incrementar su alcance, debido a que
se trata como dije antes de un solo mercado que es regional por estar formado
a partir de la unidon de varios mercados independientes, correspondientes a
diferentes Estados. En este caso en particular el derecho del titular marcario
pierde sus derechos al comercializar los productos marcados en cualquier pais

gue conforma la region.

Se entiende que el agotamiento del derecho marcario, o la prohibicion impuesta
al titular de la marca comercializada de impedir el uso de la misma por terceros,

se extiende al territorio del bloque econdmico del que forma parte el pais donde
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tuvo lugar la primera comercializacion. En este mismo sentido, de realizarse la
primera comercializacion de los productos protegidos por la marca registrada
en un pais que no forme parte de la region, los derechos supranacionales del

titular permanecen intactos.

El agotamiento de derecho marcario a nivel regional, se impone en beneficio
del libre comercio intracomunitario y de la unidad del mercado comun. Esto
significa que al aplicar de manera regional el principio del agotamiento de
derecho marcario, beneficia o permite la unidad de mercados de diferentes
Estados, que pretenden relacionarse entre si a nivel econémico y comercial. El
comercio es la actividad econémica de mayor auge en los ultimos tiempos, lo
gue ha interesado a los paises del mundo, que buscan eliminar barreras
comerciales para beneficiarse de la actividad no s6lo econdémicamente, sino
también en cuanto a la calidad y precio de los productos debido al incremento
de la competencia, que en ultima instancia genera una mayor satisfaccion del

consumidor.

Pueden existir sin duda varios intereses comunes entre Estados, que permiten
su unién en diferentes ambitos, sobretodo el econdémico, por ende es necesario
gue las politicas estatales relacionadas con el comercio y con la economia de
los paises del bloque, sean similares o vayan dirigidas hacia un mismo interés,
facilitando su unién. Es por esto que la propiedad intelectual, especificamente
el caso de nuestro interés que son las marcas, se relacionan directamente con
el comercio, en cuanto a la comercializacion de productos en los mercados,
con lo cual es necesario aplicar principios igualitarios que permitan la

perfeccion de la unién de un bloque.

El agotamiento marcario regional, une al mercado regional porque lo entiende
como uno solo y por esta razon se extiende la aplicacion de este principio a
toda la regién, pese a que el uso de la marca registrada se haya efectuado en
uno de los paises que conforman el bloque. Al mismo tiempo facilita las
practicas comerciales intracomunitarias, debido a que terceros tienen la
capacidad y el derecho para comercializar los productos marcados en
cualquiera de los paises que conforman el bloque econémico, como si fuera

uno solo. Es asi, que el comercio entre naciones de una misma region, se
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facilita considerablemente porque se lo entiende como un solo mercado comun,
gue cuenta con las facilidades necesarias para que la comercializacidén
intracomunitaria pueda ejercerse libremente, como si se tratara de un mismo

territorio.

Este criterio es mas permisivo que el que aplica el agotamiento marcario
nacional, ya que permite el uso y comercializacion de los productos marcados
por terceros, dentro del territorio regional, conformado por varios paises,
independiente del territorio regional en el cual se efectu6 el primer uso. En el
mismo sentido, se entiende que la aplicaciéon regional del principio del
agotamiento marcario, otorga menor proteccion a los titulares de derechos de
propiedad industrial, derivados del registro marcario, en comparacion con la
aplicacion del mismo principio a nivel nacional, debido a que prevalece la
intencidén de unir los mercados del bloque y facilitar el comercio entre ellos, con
lo cual el derecho del titular se ve limitado dentro de todos los paises que
conforman el bloque o region del pais en el que se efectud el primer uso,
permaneciendo intactos los derechos que puedan haber adquirido fuera de la

region.

EL AGOTAMIENTO MARCARIO INTERNACIONAL

El agotamiento internacional del derecho marcario, se refiere a aquellos casos
en que el titular de una marca registrada realiza la primera comercializacion de
los productos marcados en un mercado extranjero, perdiendo su derecho a
impedir que terceros comercialicen los productos protegidos por su marca a
nivel mundial, independiente del lugar en el que se haya realizado la primera

comercializacion.

El mercado extranjero en el cual el titular de la marca o una persona autorizada
por él realiza la primera comercializacion de sus productos, se refiere al
mercado de un estado exportador que no pertenece a un mercado
supranacional o regional. Con ello la extensién del agotamiento del derecho
marcario se encuentra en su maximo alcance, puesto que deja de tener
importancia el lugar en el cual se efectu6 la primera comercializacion, porque

con el solo hecho de haber comercializado los productos marcados, terceros
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adquieren el derecho de importar dichos productos y comercializarlos dentro de

cualquier territorio en el cual la marca se encuentre previamente registrada.
Las Heras define al agotamiento internacional como:

“(...) la libertad plena de las importaciones y subsiguientes ventas
paralelas de los productos de la marca auténtica en el estado
importador en que esa marca estuviese registrada luego de que
hubieran sido comercializados por primera vez por el titular de la

marca con su consentimiento en cualquier lugar del mundo.”®

El agotamiento internacional del derecho marcario viene a ser el hecho del cual
se deriva una consecuencia fundamental para el comercio internacional, como
es la absoluta libertad para la realizacion de importaciones paralelas entre los
distribuidores “oficiales”, que no son otra cosa que los autorizados por el titular
del registro, e importadores que no pertenecen a esta red oficial de distribucion
pero que a pesar de ello, tienen el derecho de importar y vender productos
marcados, previamente comercializados por su titular, en cualquier pais del

mundo donde la marca se encuentre registrada.

De esta definicion podemos rescatar dos requisitos fundamentales para que se
aplique el principio del agotamiento marcario internacional y se efectien
libremente las importaciones y ventas paralelas de los productos marcados. El
primer requisito fundamental consiste como ya se indicé anteriormente, en que
el titular de la marca o un tercero con su consentimiento haya comercializado
por primera vez sus productos. Luego de esta primera comercializacion el
titular del registro pierde la potestad de impedir que terceros realicen
importaciones y ventas de los producto legitimos, es decir originales dentro de

cualquier otro territorio.

Basicamente se entiende que hay un uUnico mercado que es el mercado
mundial, por lo tanto la primera comercializacion de los productos marcados

viene a ser el hecho por medio del cual se deriva la aplicacion del principio del

% LAS HERAS, Lorenzo, CITADO POR: ARACAMA, Eresto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pag.
23
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agotamiento marcario a nivel internacional. En este caso no interesa el pais o
region en la cual se haya efectuado la primera comercializacién, lo que interesa
es que por un lado se haya efectivamente realizado la comercializacion y por
otro lado que esta comercializacion se haya efectuado por el titular del registro
marcario u otro con su autorizacién. Una vez comprobado este hecho,
cualquier otra persona adquiere la potestad de realizar importaciones y ventas
de los productos protegidos por la marca registrada.

El segundo requisito para la libre importacion y venta de productos marcados
por terceros sin consentimiento del titular del registro, es que la marca que
distingue los productos que se desean importar esté registrada en el estado
importador. Esto significa que el titular del registro marcario debe tener
derechos concedidos en el pais de importacion con lo cual se mantiene su
vinculaciéon con la marca registrada y productos comercializados. Recordemos
gue uno de los requisitos fundamentales para que terceros puedan
comercializar productos marcados, es que dicha comercializacion no genere
confusion en el publico consumidor entre otras cosas sobre la procedencia de

dichos productos, por ende la importancia del registro en el pais importador.

La comercializacion de los productos marcados por parte de terceros debe ser
de buena fe, en este sentido el que el titular de la marca posea su registro en el
pais de importacion es de suma importancia para evitar posibles practicas
desleales como por ejemplo que el tercero comerciante de los productos
distinguidos por la marca registrada, pretenda apropiarse del registro de la
marca solicitando su inscripcion ante la oficina competente en el pais

importador, perjudicando claramente al legitimo titular del registro.

Este ultimo requisito viene a ser una proteccion adicional al titular del registro
marcario que no puede impedir la importacion de los productos protegidos por
su marca en cualquier pais del mundo. Principalmente debido al alcance del
mercado mundial, en el cual dificilmente se puede ejercer un total control, por
ello de comprobarse que terceros comerciantes realizan practicas desleales

deben ser sancionados.

Un ejemplo claro en donde se aplica el agotamiento marcario internacional, es

en los paises que conforman la Comunidad Andina, como el Ecuador. Se
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podria pensar que al ser una region comercialmente vinculada, se deberia
aplicar el agotamiento marcario regional, al igual que en la Comunidad
Economica Europea, sin embargo en la legislacion comunitaria, plasmada en la
Decision 486, en el primer inciso del Art. 158, nos indica claramente la

aceptacion del agotamiento internacional.

“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de
impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto protegido por dicho registro, después de que ese producto
se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el
titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o
economicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y
los envases 0 embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos

no hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracién o deterioro.”™

Las palabras claves que permiten inferir que la Decision 486 aplica el criterio
del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional son aquellas que se
refieren a la venta o comercializacion (actos de comercio) licita de los
productos de la marca que se hubiese “introducido en el comercio en cualquier
pais”. Por lo tanto, se toma en cuenta como hecho generativo de la limitaciéon
del derecho marcario, al uso en el comercio de la marca registrada por su titular

0 con su consentimiento, en cualquier lugar del mundo.

La aplicacion de este criterio depende en gran medida de los intereses
econdomicos y comerciales, en este caso de la Comunidad Andina, que
pretende impulsar el comercio internacional, dando facilidades en cuanto a la
aceptacion de importaciones paralelas entre cualquier estado en el mundo,
principalmente porque los paises que conforman la Comunidad Andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perl) son paises en vias de desarrollo, que necesitan
impulsar las diferentes actividades econdémicas, como el comercio que brinda

posibilidades de crecimiento econdmico a gran escala.

8 Comisién de la Comunidad Andina, Decisi6on 486, Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial, Art. 158, codificada, 14-09-2000, P4g. 37
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La aplicacion de este criterio limita mayormente los derechos concedidos a
favor del titular del registro marcario, puesto que la sola comercializacion de
sus productos en cualquier territorio, genera la imposibilidad de impedir que
terceros realicen importaciones y ventas de dichos productos en cualquier pais

del mundo donde la marca se encuentre previamente registrada.

Cuando la limitacién del derecho marcario se produce a nivel internacional,
este abarca tanto el mercado regional (regiéon en la cual se efectué el primer
uso) como el mercado nacional (pais donde se efectué el primer uso); v,
ademas podemos decir que incentiva el libre comercio en su maxima
expresion, ya que promueve el libre comercio a nivel mundial, impulsando el
libre comercio intracomunitario (entre naciones relacionadas entre si) y el libre
comercio interior (dentro de un mismo estado). Con lo cual podemos concluir
que la aplicacion del agotamiento marcario internacional engloba al

agotamiento regional y nacional.

3.1.1.2 CONDICIONES SUBJETIVAS

Las condiciones subjetivas son aquellas que se relacionan directamente con el
sujeto, y las acciones que este realice. Esas acciones que vienen a ser parte
del andlisis de las condiciones objetivas, fueron analizadas anteriormente, que
se referian principalmente al hecho de la primera comercializaciéon de los
productos marcados para dar paso a la aplicacion del principio del agotamiento

marcario.

En base a este mismo criterio, y tomando como principio rector el primer uso o
la primera comercializacion de la marca registrada vemos que el sujeto sobre el
cual recae directamente el derecho de uso de la marca registrada, es el titular
del registro, con lo cual se entiende que por medio de la concesion del registro
marcario se concede a su titular una serie de derechos que solo pueden ser

ejercidos por él, o en ciertos casos por terceros con su consentimiento.

De los derechos otorgados al titular del registro, que fueron previamente
analizados en el capitulo anterior, se destacan sin duda dos de ellos, que se
refieren al derecho de uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el

derecho de accion que posee el titular del registro con el cual puede impedir
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que terceros utilicen su marca sin autorizacion o de forma ilegal, principalmente
cuando del uso se derivan consecuencias como confusién en el publico
consumidor, aprovechamiento injusto del valor comercial de la marca y en
general lo que se refiere a practicas desleales o deshonestas que afectan los
derechos subjetivos del titular del registro.

Entonces para que el principio del agotamiento marcario se aplique en el
espacio territorial determinado por la legislacion de cada estado, existen dos
supuestos: el primero que se refiere a “la puesta en el comercio de los

productos distinguidos con la marca (...)"*°

, que es una condicion objetiva; y el
segundo que se refiere a que “la comercializacion ha de ser realizada por el
titular de la marca o con su consentimiento.”™ Relacionada directamente con el
sujeto que posee el derecho de uso exclusivo que no es mas que el titular del

registro de marca. Por ende se trata de un condicion subjetiva.

Como se ha manifestado anteriormente, el agotamiento del derecho marcario

no es otra cosa que:

“(...) una limitacion estructural al iusprohibendi que la marca confiere
a su titular, al que se impide ejercitar las acciones de defensa de la
marca reconocidas en cada caso por el ordenamiento para impedir la
distribucion de productos originales, esto es (...) de productos
portadores de la marca que fueron previamente comercializados por

su titular o por un tercero que cuenta con su consentimiento.”*?

Definicién de la cual se entiende que el sujeto sobre el cual recae el derecho
del primer uso es el titular del registro y subsidiariamente terceros con su
consentimiento, por ende solo si este es quien utiliza la marca registrada en el
comercio ve limitado su derecho de accion o de impedir que terceros realicen

actos de comercio con los productos que llevan la marca registrada.

% MASSAGUER, José, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS
IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires-Madrid, 2001, Pag. 290

dem, Pag. 290

%2 idem, P4g. 288
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Por ello solo cuando el titular de la marca u otro con su autorizacion es quien
ha usado o puesto en el comercio los productos distinguidos por la marca
registrada, se entiende que ya hizo uso de su derecho exclusivo, con lo cual
entra en vigencia la aplicacion del agotamiento del derecho marcario. A
continuacién se analizara a profundidad este hecho.

3.1.1.2.1 LA NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO

El titular del registro de la marca es quien tiene el derecho de uso exclusivo de
la misma, con lo cual podemos decir que es en principio el Unico que puede
usar la marca registrada. Sin embargo y como se ha venido mencionando en el
primer y segundo capitulo de este trabajo, el titular del registro posee la
capacidad y el derecho para ceder el uso de su marca a favor de un tercero
como es el caso de las licencias de uso, o entender que terceros relacionados
con el titular de la marca registrada o con su consentimiento, tienen también la
capacidad de ejercer el derecho de uso incluyendo a la primera

comercializacion, que recae sobre el titular del registro.

Vemos entonces que cuando el titular del registro marcario es quien hace uso
de la marca registrada en el comercio, 0 pone en venta los productos
distinguidos por su registro, no existiria problema alguno para determinar la
aplicacion del principio del agotamiento del derecho, pues se cumple con lo
dispuesto en la ley, en el sentido de que el titular del registro no puede impedir
gue terceros utilicen la marca registrada una vez que esta se haya utilizado
previamente en el comercio por el titular de la marca. El alcance en cuanto a la
aplicacion del principio del agotamiento del derecho marcario dependera de la
legislacion vigente en el pais donde se encuentra registrada la marca y agotado

el derecho.

Volviendo a lo concerniente en cuanto al consentimiento, es importante
destacar que el titular del registro como regla general es quien debe realizar el
primer uso de la marca registrada a su favor, sin embargo el titular marcario
también tiene la capacidad y la potestad de ceder el derecho del primer uso a

terceros que se encuentren relacionados con él.
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Sobre este ultimo caso la ley comunitaria plasmada en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, hace referencia en su Art. 158 a que tanto el titular del
registro como cualquier otra persona con su consentimiento o0 econémicamente
vinculada a él, pueden realizar actos de comercio especificamente los
relacionados con el primer uso de los productos marcados, con lo cual se
entiende agotado el derecho del titular del registro para impedir posteriores
actos de comercio realizados por personas que no tienen ningun tipo de

vinculacién con él.

Es importante comprender el sentido que debe darse al “consentimiento”
otorgado por el titular del registro en lo que se refiere al primer uso en el
comercio de los productos marcados. En esta misma linea se observa y se
entiende que el consentimiento tiene un gran alcance ya que el titular del
registro es quien debe consentir el uso de la marca registrada para distinguir
los productos que se pretenden comercializar, tanto en los casos en que la
primera comercializacion provenga del mismo titular del registro, como cuando

esta comercializacion es efectuada por terceros.

Si bien la ley comunitaria no especifica que el consentimiento del titular del
registro deba de otorgarse de forma expresa, se debe de tomar en cuenta
casos como las licencias de uso, que se otorgan mediante la firma de un
contrato con lo cual queda plasmada la voluntad del titular marcario de otorgar
Su consentimiento para que una tercera persona ejerza el derecho de uso de la

marca registrada.

Por otro lado, la ley comunitaria acepta como valido que terceros vinculados
econdmicamente con el titular del registro sean quienes usen la marca
registrada en el comercio al poner en venta los productos marcados, pues se
entiende que estas personas que poseen vinculos econémicos con el titular del
registro, poseen también el “consentimiento” para efectuar actos de comercio
con la marca registrada. Esto debido a que como lo indica el inciso segundo del
Art. 158 de la Decision 486, los terceros vinculados econdémicamente con el
titular del registro son aquellos que pueden ejercer directa o indirectamente una
influencia decisiva en cuanto a la explotacién de los derecho sobre la marca,

gue en otras palabras se refiere al uso de la marca en el comercio.
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Analizando la cuestion del “consentimiento” desde la optica juridica, se puede
determinar que para evitar posibles conflictos a futuro, la mejor opcién es que
el consentimiento se haga de forma expresa, es decir que el consentimiento se
encuentre plasmado en un documento legal con lo cual tanto el titular del
registro como el tercero beneficiado con el uso de la marca, queden protegidos
en caso de que se presente un conflicto a posteriori.

Se puede concluir que el consentimiento como supuesto subjetivo para la
aplicacion del principio del agotamiento del derecho abarca no soélo las
comercializaciones efectuadas por el titular del registro marcario, sino también
por terceros juridica o econdmicamente vinculados con él, siempre que se
utilice la marca registrada de manera legal con lo cual se entienda que se
siguen respetando los derechos de propiedad intelectual que posee el titular de

la marca registrada.

3.2 LAS IMPORTACIONES PARALELAS

En el Ecuador como en los demas paises que forman parte de la Comunidad
Andina (Bolivia, Colombia y Peru), la Decision 486 sobre el régimen de
propiedad industrial deja claro que el criterio en cuanto a la aplicacion territorial
del principio del agotamiento del derecho marcario, es entendida y aplicada a
nivel internacional, debido a que se pretende ampliar el comercio libre en el
mundo, siendo éste un interés basico al que los paises que conforman la

Comunidad Andina se comprometen.

De la aplicacién del principio del agotamiento del derecho a nivel internacional,
se derivan varias consecuencias, siendo la mas importante la permisién de las
importaciones paralelas que tienen una implicacion no sélo en el ambito de la
propiedad intelectual, sino también en lo referente al comercio y la actividad
comercial, que termina repercutiendo en el plano econdmico de un estado.
Estos aspectos terminan siendo las directrices por las cuales un estado adopta

una posicion u otra en lo referente a las importaciones paralelas.
Por importacion paralela se entiende la operacién mediante la cual:

“(...) productos legitimamente producidos bajo una marca (...

puestos en circulacibn en un mercado A por el propio titular del
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derecho industrial (...) o por un tercero con su autorizacion (...) son
luego importados (en forma legitima) a un segundo mercado B sin la

expresa autorizacion del titular de los derechos locales. (...)"%

A esta definicién la completaria diciendo que: la importacion en el segundo
mercado B es realizada por una persona ajena a la “red oficial” de

comercializacion establecida por el titular del registro marcario.

Esto ultimo debido a que es ahi donde se fundamenta el problema real de las

importaciones paralelas, puesto que tanto quienes forman parte de la “red
oficial” de comercializacién o distribucién del titular marcario, como terceros no
vinculados a esta “red oficial”, efectuan importaciones de los productos
marcados dentro de un mismo territorio para luego comercializar dichos
productos generalmente a un precio inferior del que comercializa la “red oficial”

de distribucion.

Para el tratadista inglés WarwickRothnie, las importaciones paralelas poseen

dos caracteristicas distintivas que son las siguientes:

- “que los productos o mercancias a que se refieren han sido puestas
licitamente en el mercado del pais extranjero, lugar de la
exportacion, por el titular de la marca en el pais de importacién o

con su consentimiento.

- pero el propietario de la marca en el lugar de importacién se opone
a la introduccién de los productos, usualmente porque estos se
venden en los dos paises a precios muy distintos, lo que determina
gue un intermediario emprendedor compre stocks a precios mas
baratos en el pais extranjero y los introduzca en el pais de

importacion.”™*

% MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL AMBITO MARCARIO’,
Buenos Aires, 2005, Pag. 102

* ROTHNIE, Warwick, CITADO POR: ARACAMA, Emesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pag.
20
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Estas caracteristicas nos indican que los productos marcados han sido puestos
en el comercio por su titular o con su autorizacion tanto en el mercado del pais
exportador como en el mercado del pais importador, con lo cual los productos
marcados importados por terceros ajenos a la red oficial de distribucién que
también son productos originales, empiezan a competir en el mercado con los
mismos productos originales provenientes del mismo origen empresarial, pero

gue son vendidos por el titular del registro u otro bajo su consentimiento.

Las importaciones paralelas traen consigo diferentes consecuencias de
acuerdo a los matices de cada caso en particular, pero generalmente veremos
gue se ponen en la balanza por un lado los posibles perjuicios ocasionados en
contra del titular del registro marcario y por otro lado los beneficios al
consumidor y la libre empresa. Con esto, pienso que es determinante analizar
gué bien juridico es mas importante y asi tomar una posicion frente a este

tema.

Analizaremos los perjuicios y beneficios de las importaciones paralelas desde
la perspectiva de los derechos que poseen los sujetos intervinientes dentro de
este proceso que son: 1. titular del registro marcario; 2. publico consumidor y 3.

Intermediarios o terceros comerciantes (importadores).

Todo esto bajo un marco comuan que es el referente a los intereses econémicos

y comerciales de un estado.

3.2.1 DERECHOS E INTERESES DEL TITULAR DEL REGISTRO
MARCARIO

Como se menciond en los capitulos anteriores, el titular del registro marcario
incide en varios costos para obtener no solo el registro de su marca dentro de
un estado, sino también para posicionarla en el mercado, mantener una calidad
uniforme en los productos o servicios distinguidos, inversiones publicitarias,
promocién de productos, entre otros. Estos costos o gastos incurridos, deben
ser compensados por una adecuada proteccidbn que se ve plasmada en
principio mediante el otorgamiento del registro marcario, pero posteriormente el

Estado que reconoce el registro debe de reconocer y proteger a su vez los
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demés derechos que se derivan del mismo, como son el uso exclusivo de la

marca, entre otros.

Las marcas al distinguir productos o servicios de otros en el mercado, tienen
una intima relacion con la politica comercial que establezca su titular, pues es
quien tiene la potestad de decidir la forma de explotacion de la marca que
puede darse entre otras mediante el otorgamiento de franquicias, licencias de
uso y demas, junto con la facultad de establecer los precios de sus productos
en cada uno de los mercados. Esta Ultima caracteristica dependera en gran
medida de los costos de fabricacién que difieren de un mercado a otro, junto
con la necesidad de compensar esos costos mediante la comercializacion de

los productos en los distintos mercados.

Para Gabriela Musante®, permitir las importaciones paralelas perjudica al titular

marcario en varios aspectos como los siguientes:

a) El importador paralelo, se beneficia o aprovecha gratuitamente de la
inversion realizada tanto por el titular del registro como por su
licenciatario o franquiciado segun cada caso, pues realiza la importacion
de un producto previamente conocido en un mercado determinado, con
lo cual facilita indudablemente la puesta en venta de los productos

importados.

b) Se vulneran los derechos exclusivos del licenciatario o franquiciado, ya
gue hace incurrir al titular marcario en incumplimiento del contrato de

licencia o distribucion, sin que pueda impedirlo.

c) La introduccion de productos a un precio menor del establecido por el
titular del registro dentro de un mercado le impide recuperar los costos
de fabricacion incurridos en ese pais, con lo cual puede tomar la

decision de retirar de esa plaza sus productos, cerrar fabricas, etc.

% MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL AMBITO MARCARIO’,
Buenos Aires, 2005, Pag. 107
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d) En los casos en que la calidad y caracteristicas de los productos
provenientes de un mismo titular difieren en los distintos mercados, la
circulacion de la mercaderia de un pais a otro puede afectar la
reputacion alcanzada por dicho producto en la plaza local, cuando el
consumidor no se percata de que el producto tiene un origen distinto al

gue él habitualmente consume.

Frente a esta posicion podemos decir por un lado que aplicar una restriccion a
las importaciones paralelas mediante la adopcion del criterio del agotamiento
nacional, estariamos permitiendo y aceptado practicas monopdlicas ejercidas
por los titulares de los diferentes registros marcarios, que afectan sin duda los
derechos del consumidor puesto que al limitar la competencia la calidad de los
productos tiende a disminuir mientras que los precios de los mismos tienden a

subir en base a la necesidad del consumidor y la poca oferta.

También es importante sefialar que en el caso ecuatoriano, son muy pocas las
empresas que fabrican sus productos en nuestro pais, debido a los altos
precios que implica su produccion, optando por fabricar en otros paises donde
los precios de mano de obra, tecnologia, impuestos, etc. sean menores,
aumentando la rentabilidad en la comercializacion de los productos dentro del
Ecuador. En este sentido, no se ven mayormente afectados los titulares del
registro con las ventas paralelas, puesto que los costos de produccion
invertidos en la fabricacion de sus productos, son generalmente muy bajos con

lo cual se mantiene rentable el mercado ecuatoriano.

Adicionalmente, muchos de los productos marcados que son importados
paralelamente pertenecen a empresas multinacionales que poseen amplitud de
mercados a nivel mundial por lo que se ven poco afectados por la venta
paralela de sus productos en un mercado como el nuestro que al compararlo

con el mercado chino e hindu puede resultar irrelevante.

3.2.2 DERECHOS DEL PUBLICO CONSUMIDOR

El publico consumidor es indudablemente el eje de la actividad comercial ya
gue tanto productores como vendedores trabajan para lograr que el publico

consumidor adquiera efectivamente los productos o servicios que ofrecen en el
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mercado. Son entonces las personas por las cuales los productores adoptan
ciertas medidas que permitan que los productos o servicios que ofertan
cumplan con las necesidades del consumidor, con lo cual existe mayor

probabilidad de que ellos los consuman.

Sin duda la actividad comercial se encuentra dentro del circulo de consumo,
donde los productores se encargan de que los productos que ofrecen en el
mercado, sean los solicitados por el consumidor tanto en precio como en las
caracteristicas y elementos esenciales del producto. Por su parte el consumidor
es quién pagara un justo precio para acceder a los productos ofertados por el
productor o el tercero importador, en el caso de las importaciones paralelas.

Dicho esto, es importante analizar los diferentes derechos que posee el

consumidor, al ser parte de la actividad comercial, como los siguientes:

a) Adquirir el producto al precio mas barato posible.?
b) No ser engafiado en cuanto a la calidad y caracteristicas de los
productos que adquiere.”’

c) Tener acceso a la mayor variedad de productos posible.%

La forma de satisfacer a plenitud los derechos del publico consumidor antes
mencionados, es mediante la aplicacion del agotamiento marcario
internacional, que a su vez implica la mayor permision a las importaciones

paralelas.

En efecto, hay que partir del hecho de que las importaciones paralelas solo
resultan rentables cuando el precio de los productos marcados en el pais de
exportacidon, son menores a los precios en los cuales se comercializa la misma
mercaderia en el pais de importacion, debido a que con esta diferencia de

precios el importador que no pertenece a la red oficial de distribucion del titular

% ARMANDO, CITADO POR: MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL
AMBITO MARCARIO”, Buenos Aires, 2005, Pag. 109

9 {dem, Pag. 109

% MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL AMBITO MARCARIO”,
Buenos Aires, 2005, Pag. 109
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marcario, puede efectivamente competir con el distribuidor autorizado en el

pais de importacion.

En este sentido resulta evidente que %...) la adopcion del “agotamiento
internacional” es el que permitira que el consumidor, mediante las
importaciones paralelas, adquiera los productos al precio méas bajo.”° Esto
porque el importador que no pertenece a la red oficial del titular del registro en
el pais importador, adquiere los productos legitimos en el pais exportador a un
precio considerablemente inferior con respecto al ofertado por el distribuidor

exclusivo en el mercado del pais de importacion.

Con lo cual a pesar de que el importador paralelo realiza un incremento en el
precio de venta al publico consumidor con respecto a su precio de adquisicion
en el pais exportador, todavia resulta mas barato para el consumidor adquirir el
mismo producto legitimo a través del tercero importador que no tiene relacion

alguna con el titular del registro marcario.

Un ejemplo real de lo anteriormente mencionado, es lo sucedido en Australia
donde se vendian libros de cocina a $16.95 dolares australianos el ejemplar,
adquiridos al distribuidor exclusivo, mientras que una cadena de librerias,
Angus & Robertson, que habia comprado 8.400 ejemplares al mayorista de

California, los ofrecia a $8.95 ddlares australianos.®

Es evidente que al existir mayor competencia en el mercado no sélo entre los
fabricantes de productos similares, sino también con respecto a los precios de
venta de los importadores paralelos, el mismo mercado obliga a que los precios
de los productos bajen, debido a la ley de oferta y demanda, con lo cual los
consumidores se ven altamente beneficiados, pues tienen la posibilidad de

adquirir los productos que satisfagan sus necesidades a un precio mas barato.

A pesar de ello, a aplicacion del agotamiento marcario internacional abarca

también un gran problema, pues con la permision de importaciones paralelas

®jdem, Pag. 109

10 ROTHNIE, Warwick, CITADO POR: ARACAMA, Emesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pag.
20
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se corre el riesgo de que el consumidor adquiera un producto “(...) disefiado
para otro mercado (en calidad, caracteristicas, garantia del fabricante) (...)"*".
En estos casos el consumidor puede encontrarse decepcionado pues el
producto adquirido resulta ser diferente al que esta normalmente acostumbrado
lo que ademas puede implicar que deje de consumir ese producto y que realice

una publicidad negativa del mismo dentro de su circulo.

Como respuesta a este efecto negativo de las importaciones paralelas, sus
propulsores indican que mediante la aplicacion de un correcto etiquetado en los
productos que indique claramente el origen de su procedencia, se evitaria que
el consumidor se vea afectado al consumir un producto con caracteristicas
diferentes a las deseadas, y con ello se permite que el publico consumidor

tenga mayor libertad de eleccion.

Sobre este Ultimo punto es importante decir que al permitir las importaciones
paralelas el consumidor no solo adquiere mayor libertad de eleccion en cuanto
al precio de venta de los productos deseados, sino también sobre las mismas
caracteristicas y calidades del producto que en muchos casos dependen del
origen de produccion mas no empresarial del producto adquirido. En este caso
el consumidor al tener preferencias especificas cuanta con la capacidad de
elegir el producto que mas se adapte con su capacidad econdmica y con sus

preferencias.

Por dltimo, en lo que se refiere a la variedad de productos a los que tiene
acceso el consumidor, vemos que las importaciones paralelas permiten la
posibilidad de ampliar el ambito de eleccion por tanto la aplicacion del
agotamiento internacional, seria el criterio mas propicio. Sin embargo existe la
posibilidad de que debido a los perjuicios econémicos que sufre el fabricante
por las importaciones paralelas, este cese su produccion en el pais importador.
Y si ademas cesa posteriormente la importacion paralela por cualquier motivo,

el consumidor se quedaria sin la posibilidad de adquirir el producto deseado.

Como conclusién, me quedo con la idea de Ana Maria Pacon que dice:

%0 MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL AMBITO MARCARIO”,
Buenos Aires, 2005, Pag. 109
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“Para los consumidores, la admision de importaciones paralelas
implica automaticamente un incremento de la oferta del producto
auténtico, una competencia de precios con los vendedores
integrados en la red oficial de distribucion, con el consiguiente
abaratamiento de los precios, y un incremento de las fuentes

alternativas de abastecimiento.

3.2.3 DERECHO A LA LIBRE CONCURRENCIA Y A EVITAR CONDUCTAS
MONOPOLICAS

Dentro de este grupo de derechos se incluyen a los comerciantes
intermediarios quienes tienen el interés de adquirir los productos marcados al

menor precio posible para su posterior comercializacion.

Sin duda aplicar el criterio relativo al agotamiento del registro marcario a nivel
internacional favorece en gran medida a estos terceros comerciantes que
realizan su actividad econdmica y comercial mediante la compra y venta de

productos marcados a un precio mas competitivo.

En principio como hemos venido afirmando, el registro marcario concede a su
titular una especie de monopolio en cuanto al uso de la marca registrada y
consecuentemente de los productos distinguidos por ella, sin embargo las
practicas monopdlicas son consideradas como actos reprochables a nivel
internacional, ya que la tendencia actual en el mundo es la de promover la libre
competencia y el libre mercado, en este sentido resulta evidente que gran parte
de los paises en el mundo como Argentina, Brasil, los paises de la Comunidad
Andina e incluso algunas potencias como Estados Unidos de América y varios
paises europeos hasta antes de la armonizacion del derecho de marcas dado
por la creacion de la Comunidad Econdmica Europea, hayan optado por aplicar

el agotamiento marcario internacional dentro de sus jurisdicciones.

Como consecuencia de la permision de las importaciones paralelas dentro de
un estado se logra ampliar las plazas de trabajo existentes, pues al permitir y

facilitar la actividad comercial dentro de los paises a nivel mundial, los

%2 PACON, Ana Maria, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA’, Lima, 1996, Pag.
194
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comerciantes amplian consecuentemente su actividad y por ende se ven en la
necesidad de introducir mas gente en la actividad comercial permitiendo el
crecimiento de las importaciones y ventas de los productos marcados por el

incremento de la demanda.

Ademas se puede decir que los fabricantes, titulares del registro marcario
también se benefician aunque de manera indirecta de las importaciones
paralelas, puesto que el origen empresarial de los productos importados y
exportados sigue siendo el mismo, con lo cual los importadores paralelos a
pesar de encontrarse fuera de la red oficial de distribucion, siempre van a
terminar adquiriendo los productos originales a través del titular del registro o
distribuidor autorizado, con lo cual se logra ampliar el volumen de ventas de los

productos protegidos bajo su marca.

Vemos que: “(...) las importaciones paralelas son beneficiosas, con los
beneficios inherentes a la competencia: eficiencia de la asignacion de recursos,
incremento de la oferta, menores precios y menos inflacion, y mejor

satisfaccién de los consumidores.”™®

Como mencioné anteriormente, existen varios intereses que deben ser
analizados a fondo de los que destacan principalmente intereses econémicos,
antes de que un estado emita un criterio sobre la aplicacion del agotamiento del
derecho de marca a nivel internacional, con lo cual se permitan las

importaciones paralelas.

Nuestro pais es uno de tantos que aplica este criterio, determinar si es el
correcto 0 no para la clase de economia que vive nuestro pais y en general la
situacion comercial, laboral, y demas que vivimos, depende en gran medida del
analisis y la posicion que se pretenda defender, ya que siempre habra que
valorar cual es el bien juridico protegido que adquiere mayor valor entre los

derechos del titular marcario, del consumidor y terceros interesados, lo

1% PACON, Ana Maria, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA’, Lima, 1996, Pag.
194
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interesante esta en poder “(...) equilibrar todos los intereses en pugna y evitar

soluciones desvaliosas.”*

Hoy por hoy al tomar en cuenta que vivimos en una época de globalizacion a
todo nivel, donde la actividad comercial cobra cada vez mas fuerza, resulta
prudente mantener la aplicacion del principio del agotamiento del derecho
marcario a nivel internacional, y con ello brindar mayor apoyo a la creacién de

un mercado libre.

3.3 PARTICULARIDADES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO
DE MARCAS EN EL ECUADOR

Como se manifestd anteriormente, los paises de la Comunidad Andina de la
gue forma parte el Ecuador, aplican el criterio del agotamiento del derecho
marcario a nivel internacional, con lo cual luego de que el titular del registro u
otro con su autorizacion realice el primer uso de los productos marcados en
cualquier pais del mundo, se entiende agotado su derecho con lo cual no podra
impedir que terceros realicen actos de comercio licitos con respecto de los

productos distinguidos por la marca registrada.

Bajo este criterio se entiende que los paises de la Comunidad Andina, aceptan
la realizacion de importaciones paralelas de productos marcados, puestos
licitamente en el comercio, por lo que permite el libre transito de las
mercaderias. Es asi que el agotamiento del derecho y las importaciones
paralelas no son una cuestion que se puedan analizar estrictamente desde el
punto de vista juridico puesto que contienen importantes consecuencias en el

ambito econémico.

Hasta el momento dentro de la Comunidad Andina, no se encuentra
jurisprudencia sobre el principio del agotamiento del derecho marcario y su
incidencia en las importaciones paralelas, sin embargo en nuestro pais en el

afno 2001 se suscitd un caso interesante sobre este tema, en el cual Productos

1% MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL AMBITO MARCARIO”,
Buenos Aires, 2005,Pag. 116
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Avon Ecuador S.A., accioné una tutela administratival® en contra de
DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ'®, que procederé a analizar a continuacion.

ANTECEDENTES:

El 6 de noviembre de 2001, Productos AVON Ecuador S.A., presento tutela
administrativa por la presunta infraccion a los derechos de propiedad industrial
adquiridos con anterioridad por el registro de la marca AVON en Ecuador,
registro No. 286-80, entre otros.

La demandada es la Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez, propietaria de
DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, en donde se expenden los productos de la
marca AVON.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DEMANDA:

El actor manifiesta ser propietario de la marca notoriamente conocida “AVON?”,
gue se vende en el mercado ecuatoriano a través de un sistema de
comercializacion de puerta a puerta, por representantes de venta a lo largo de

todo el pais.

La demandada vende productos “AVON” de procedencia desconocida en
Ecuador a través de su local comercial, con lo cual se esta aprovechando del
prestigio que tiene la marca en el mercado nacional, haciendo de ello una

competencia desleal, que causa graves e irreparables perjuicios a la actora.

La demanda se fundamenta en los articulos 217'%" y 285'® de la Ley de

Propiedad Intelectual, que fueron analizados en el Capitulo Il de este trabajo.
En base a los argumentos expuestos, la actora en su pretension solicito:

1. El cese de la actividad de comercializacion de los productos “AVON” por

parte de la demandada.

1% | ey de Propiedad Intelectual, Arts. 332-345, codificada RO 320, 19-05-1998, Pags. 156-162
1%yer Anexo 1
197 | ey de Propiedad Intelectual, Art. 217, codificada RO 320, 19-05-1998, P4gs. 103-104

198 | ey de Propiedad Intelectual, Art. 285, codificada RO 320, 19-05-1998, Pags. 133-134
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2. La clausura provisional del local comercial donde se expenden los
productos “AVON”.

3. El retiro del comercio de los productos infractores en el local comercial
de la demandada.

4. La suspension definitiva de la venta de productos que utilizan la marca

registrada.

5. La sancidn al infractor con el maximo de la multa contemplada en el Art.

339 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Como fundamento de su demanda acompafo las siguientes pruebas:

- Certificados de registro otorgados por el Instituto Nacional de la

Propiedad Intelectual (IEPI), correspondientes a la marca “AVON”.

- Copia certificada de la constitucion de la compafia Productos AVON
Ecuador S.A.

- Factura original No. 001300, por la venta del producto FARAWAY en el
local comercial de DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ.

- Certificado otorgado por AVON PRODUCTS INC., en la ciudad de
Nueva York, del cual se desprende que Productos Avon Ecuador S.A.,
es la unica distribuidora autorizada para el expendio de cualquier
producto fabricado y suministrado por AVON PRODUCTS INC., en el

Ecuador.
EXCEPCIONES A LA DEMANDA:

Luego de la diligencia de inspeccion efectuada al local comercial de
DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, la demandada procedi6 a contestar la tutela

administrativa presentada en su contra.
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La demandada alegé que en su local comercial efectivamente expende
productos con la marca “AVON” provenientes del titular del registro, esto es la
empresa americana Avon Products Inc., cuyas marcas se encuentran impresas

en los empaques y envases de cada producto.

Adicionalmente alega que mediante la comercializacion de los productos
‘“AVON” de Avon Products Inc., no engafia al publico consumidor pues el

producto que comercializa proviene del titular del registro marcario.

Indica también que DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, no es quien importa los
productos “AVON”, sino que los compra a través de la compafia FREE ZONE
COMERCIAL E IMPORTADORA S.A., domiciliada en la ciudad de Guayaquil,
gue a su vez importa para el Ecuador los productos “AVON” de la empresa

americana Avon Products Inc.

Por dltimo, fundamenta la contestacion a la demanda en la aplicacion del

principio del agotamiento del derecho marcario contenido en el Art. 158 de la

Decision 486

[ 110

en concordancia con el Art. 219 de la Ley de Propiedad

Intelectua
En base a los argumentos y excepciones expuestas, la demandada solicito:

1. Se rechace la accion de tutela administrativa presentada en su contra
por Productos Avon Ecuador S.A., y consecuentemente se deje sin

efecto el decomiso de las mercancias “AVON” de su propiedad.

2. La Autoridad declare que la tutela administrativa presentada en su

contra como temeraria y maliciosa.

3. Se reserva el derecho de demandar la reparacién de dafios morales y de
dafos y perjuicios por la competencia desleal que se ha realizado en su

contra por Productos Avon Ecuador S.A.

19 Comisién de la Comunidad Andina, Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial, Art. 158, codificada, 14-09-2000, P4ag. 37

19| ey de Propiedad Intelectual, Art. 219, codificada RO 320, 19-05-1998, P4gs. 105
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En la contestacién a la demanda se solicitd se practiquen las siguientes

pruebas:

Agregar al expediente dos empaques de productos “AVON’
correspondientes a los perfumes “Incandessence” y “NightMagic”, de los

cuales se desprende que su origen empresarial es Avon Products Inc.
Copias de las facturas de venta de productos “AVON”.
Que se oficie a la Direccion de Documentacion y Estadistica del IEPI a

fin de que certifique cual es el titular de las marcas “AVON” registradas

en Ecuador.

RESOLUCION DEL CASO:

A pesar de los varios argumentos expuestos las partes firmaron un acuerdo

transaccional en el cual acordaron convenir en los siguientes puntos:

1. La Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez se compromete a que después de

transcurridos tres meses contados a partir de la aprobacion del acuerdo
por la autoridad administrativa correspondiente, se deje de comercializar
en su local comercial denominado DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ
productos marcados “AVON” que tienen como origen empresarial la
empresa Avon Products Inc., titular de los registro de las marcas “AVON”

en Ecuador.

La Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez se compromete a que en el futuro y
de convenir a sus intereses adquirira productos “AVON” exclusivamente
a Productos AVON Ecuador S.A.

Productos AVON Ecuador S.A., desiste de la tutela presentada en contra

de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez.
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4. Las partes se abstendran de realizar reclamo en su contra por concepto
del presente acuerdo.

5. Las partes declaran que en el futuro nada tendran que reclamarse por
concepto de costas, dafios o perjuicios.

Mediante resolucion No. 980256, emitida el 14 de junio de 2002, y notificada a
las partes el 19 de junio del mismo afio, la Autoridad Administrativa, resuelve
aceptar el acuerdo transaccional suscrito por las partes y el desistimiento de la

accion administrativa, disponiendo el archivo de la causa.
ANALISIS DEL CASO:

La tutela administrativa presentada por Productos Avon Ecuador S.A., a mi
criterio carece de fundamento legal, puesto que como hemos venido
analizando tanto la ley de marcas a nivel nacional plasmada en la Ley de
Propiedad Intelectual, como la ley comunitaria plasmada en la Decision 486,
aceptan y aplican el criterio referente al agotamiento marcario internacional,
con lo cual los registros de las marcas “AVON” en el Ecuador, conceden a su
titular el derecho de uso limitado una vez que se haya realizado la primera
puesta en el comercio de los productos marcados sea por el titular del registro

0 por tercero relacionado juridica 0 econémicamente con él.

En el presente caso DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, adquirié los productos
originales protegidos por la marca “AVON” de la importadora FREE ZONE, que
es quien efectivamente realiza las importaciones paralelas de los productos
“‘“AVON”, desde los Estados Unidos que viene a ser el pais exportador. Lo
importante es que los productos “AVON” son productos originales, que
provienen de un mismo origen empresarial que los productos expendidos por el
distribuidor oficial en el Ecuador que es la empresa Productos Avon Ecuador
S.A., ese origen empresarial no es otro que la empresa Avon Products Inc., con
lo cual se demuestra que los productos vendidos por la demanda tienen un
origen licito, que no causa un perjuicio al titular de los registros de las marcas
“‘AVON” en el pais.
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Por otro lado al comprobarse el uso efectivo de los productos “AVON” no solo
en el Ecuador sino también a nivel mundial, se da paso a la aplicacion del
agotamiento del derecho con lo cual el titular del registro marcario se ve
impedido de realizar cualquier tipo de accién legal contra terceros que
comercialicen de forma legal los productos distinguidos por su marca.

En el caso analizado, los productos “AVON” son productos originales, que
cumplen con las cualidades y caracteristicas del fabricante, puesto que no se
ha demostrado que haya existido algun tipo de modificacion o alteracion del
producto o de las etiquetas. En este sentido la importacion y posterior venta de
dichos productos en el pais a través de canales de distribucion ajenos a la red
oficial establecida por el titular marcario, es absolutamente licita.

En conclusion, me apego a lo dicho por la demandada puesto que no existe
derecho violentado con el ejercicio de su actividad econdmica, por lo que de no
haberse firmado el acuerdo transaccional entre las partes, la Autoridad
Administrativa debiéo negar la tutela planteada por Productos Avon Ecuador
S.A., y consecuentemente permitir la comercializacion y venta de los productos
“AVON” a través de DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ.

3.4 EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO EN EL ACUERDO
SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

Las implicaciones de la aplicacion de un criterio sobre el agotamiento del
derecho sea este aplicado a nivel nacional, regional o internacional, tiene
repercusiones en el ambito marcario como en el ambito comercial y econémico

de cada pais.

Por ello la tendencia generalizada es la de adoptar el agotamiento del derecho
a nivel internacional y con ello promover el libre comercio y unificar los
mercados con la idea de crear un mercado Unico. Es por esto que actualmente
existen una gran cantidad de acuerdos internacionales que giran en torno al

comercio.

Uno de ellos es el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (que en adelante llamaré ADPIC), que por
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muchas razones seria el llamado para determinar y unificar un criterio en
cuanto a la aplicacion del agotamiento de los derechos, no sélo marcarios sino
en general de propiedad intelectual, porque es un acuerdo a nivel internacional
donde relaciona de manera directa al comercio con la propiedad intelectual,
gue como hemos visto a lo largo de este trabajo es de suma importancia a nivel
mundial, por lo que unificar criterios y tener un cuerpo legal que regule estos
temas comerciales seria lo ideal en este intento de globalizar los mercados

mundiales.

A pesar de aquello, el ADPIC no menciona nada concreto sobre este tema,
muy por el contrario en el Art. 6 del acuerdo, dice que no se podra hacer uso de
ninguna de las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal para solucionar
conflictos referentes al agotamiento del derecho marcario, salvo las
disposiciones de los Arts. 3™ y 4™ del mismo acuerdo, que se refieren a las

reglas del trato nacional y de trato de nacion mas favorecida.

“Art. 6.- Para los efectos de la solucion de diferencias en el marco del
presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los articulos 3y 4 no
se hara uso de ninguna disposicion del presente Acuerdo en relacion
con la cuestion del agotamiento de los derechos de propiedad

intelectual.™*?

Con esta posicion adoptada por el ADPIC, se entiende que cada estado
suscriptor del acuerdo, mantiene plena libertad para aplicar el criterio del
agotamiento marcario referente a su aplicacion territorial segun lo que mas le
convenga, analizando sus propias disposiciones legales y necesidades

comerciales y econémicas.

Como se mencion6 anteriormente el criterio adoptado por el ADPIC es que

todos los asuntos referentes al agotamiento del derechos sean analizados y si

1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio, Art. 3, Pag. 3

112 {dem, Pag. 4

3acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio, Art. 3, Pag. 4
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es posible solucionados, aplicando lo establecido en el Art. 3 (trato nacional) y
Art.4 (nacion més favorecida), sin embargo de la lectura e interpretacion de los
presentes articulos se puede determinar que no garantiza que las mercancias
procedentes de los diferentes estados miembros sean tratadas bajo estos
principios puesto que su aplicacion es mas bien subjetiva, fundamentada en el
trato igualitario entre los estados mas no entre mercancias que puedan
comercializarse de un estado a otro. Asi lo entiende el tratadista José
Massaguer que dice:

“(...) tanto el principio de trato nacional como el principio de trato de
nacion mas favorecida poseen una dimension esencialmente
subjetiva (garantiza los niveles internos de proteccion juridica a los
nacionales de otros Miembros), y no objetiva (no garantiza que las
mercancias objeto de derechos de propiedad intelectual procedentes

de otros Miembros serén tratados como las nacionales).”™*

En este sentido, la aplicacion de los principios antes mencionados, no lograrian
solucionar posibles conflictos entre los estados Miembros en lo referente al
agotamiento de los derechos marcarios, con lo cual de cualquier manera habria
gue aplicar la legislacion interna vigente entre los estados que necesiten buscar

soluciones sobre este tema en particular.

Esto nos indica que si bien el ADPIC tal vez por no dejar pasar la oportunidad
de impartir un criterio sobre este tema, ha optado por la salida mas sencilla al
efectivamente no inclinarse por alguna posicion en concreto sobre el tema del
agotamiento marcario. Seguramente también porque hay que tomar en cuenta
gue los paises Miembros del acuerdo tienen distintas legislaciones y por ende
aplican en diferentes criterios sobre este tema, con lo que la adopcion de un
criterio en particular sobre el agotamiento marcario implicaria que muchos de
los paises Miembros o bien modifique su legislacion interna para estar acorde
con los acuerdos firmados o simplemente optar por no formar parte de un

acuerdo que no esté en concordancia con su legislacion.

14 MASSAGUER, José, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS
IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires-Madrid, 2001, Pag. 315
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El agotamiento del derecho marcario aplicado a nivel nacional, regional o
internacional, no goza del reconocimiento generalizado por los paises
Miembros, por lo que la adopcion de un criterio en concreto dentro de un
acuerdo tan importante como el ADPIC, dificultaria su posicion y aplicacion
dentro del ambito internacional. Sin embargo la no adopcion de una postura
concreta sobre este tema por el ADPIC, deja sin brindar solucion a los posibles
conflictos internacionales que se puedan presentar, y que sin duda estan
relacionados con el comercio internacional, ya que es un hecho que existen
paises que forman parte de este acuerdo y que optan por el agotamiento
internacional del registro marcario con lo cual promueven el comercio
internacional, mientras que otros paises por su parte adoptan para si la
aplicacion del agotamiento marcario exclusivamente nacional, con lo cual
dificultan el acceso a sus mercados de productos provenientes de los paises
gue han optado por el agotamiento internacional, ya que como hemos visto la
aplicacion del agotamiento nacional no es otra cosa que poner trabas al
comercio internacional y al libre mercado, constituyéndose en uno de los
principales obstaculos para el comercio dentro de un mundo globalizado como

el actual.
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4 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

La propiedad intelectual es una importante rama del derecho que busca
proteger las invenciones o creaciones del ser humano que se deriven de
su ingenio, a través de la concesién de registros otorgados por parte del
Estado, que demuestran la propiedad del invento o creacién a favor de

la persona natural o juridica de la cual emandé.

La marca es un signo distintivo que permite diferenciar un producto o
servicio de otro, con lo cual al cumplir con su funcion principal de
distinguir productos o servicios en el mercado, se transforma en la
herramienta por medio de la cual el consumidor puede identificar con
mayor facilidad al producto o servicio deseado, dentro de un mercado

gue ofrece infinitas posibilidades.

Si bien los derechos derivados del registro marcario son privilegios
otorgados por el Estado a favor del titular del registro, existen limites
impuestos por la ley tanto nacional como regional y por los acuerdos
internacionales firmados por el Ecuador, que encuadran el ejercicio
correcto de los mismos, con la finalidad de que se respeten derechos de

terceros reconocidos por la ley.

Del conjunto de derechos reconocidos a favor del titular marcario,
destaca el uso exclusivo de su marca, limitado por la primera
comercializacion o introduccion en el mercado de los productos o
servicios distinguidos por la marca registrada, con lo cual se aplica el
principio del agotamiento del derecho marcario reconocido en nuestro
pais tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como por la Ley
Comunitaria plasmada en la Decision 486, con lo cual se evitan
conductas monopdlicas por parte del titular del registro y se promueve el

comercio.
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- El Ecuador al igual que la mayoria de paises en el mundo aplica el
principio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional, con
lo cual luego de que el titular del registro marcario u otro relacionado
juridica o econémicamente con él, haga uso de la marca registrada al
introducir en el comercio de cualquier pais los productos que distingue
Su marca, no podra impedir que terceros realicen actos de comercio con
dichos productos, como es el caso de importaciones paralelas de los

productos marcados para su posterior comercializacién y venta.

- Mediante la permisiébn de importaciones paralelas de productos
marcados dentro de un Estado, se promueve al comercio mundial al
otorgarse mayor libertad a los comerciantes en cuanto al ejercicio de su
actividad economica al mismo tiempo que beneficia al publico
consumidor debido al incremento de las fuentes de comercializacion y

adquisicion de los productos dentro del mercado.

- Al no existir un criterio uniforme en todos los paises del mundo en
cuanto a la extension territorial de la aplicacion del principio del
agotamiento del derecho marcario, es posible que se susciten conflictos
comerciales entre los Estados que apliqguen el agotamiento nacional y
los que apliqguen el agotamiento internacional, afectando la unificacion
de mercados que se encuentra acorde con la tendencia mundial a la

globalizacion de mercados.

4.2 RECOMENDACIONES

- Estudiar a fondo tanto los beneficios como los perjuicios que acarrea la
aplicacion del criterio del agotamiento marcario internacional que el
Ecuador promueve, puesto que deben estudiarse todos los elementos y
sujetos involucrados, con el fin de llegar a una decision que permita
equilibrar todos los interés en pugna, para la satisfaccion de todos los

sujetos relacionados en la actividad comercial.

- Deberia existir la posibilidad legal de disminuir o limitar los efectos no

deseados del agotamiento marcario internacional, cuando se pueda
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demostrar la existencia de repercusiones importantes principalmente a
nivel econémico, que afecten tanto al titular del registro marcario, su
licenciatario o distribuidor exclusivo, como al propio estado en cuanto se
altere el orden econdmico nacional, ya que cada caso de importacion
paralela, por mas de que sea una actividad licita tienen sus propios
matices y por ende dificilmente se puede llegar a una aplicacién estricta
del agotamiento marcario sin terminar perjudicando a uno o varios de los

sujetos intervinientes en esta actividad.

El estado ecuatoriano deberia promover la entrada en vigencia de una
ley de competencia que permita regular de mejor manera las practicas
comerciales dentro del pais, incluidas las importaciones paralelas, con el
fin de evitar conflictos comerciales derivados de actos de competencia
desleal que la ley de propiedad intelectual no regule, y asi evitar que

dichos conflictos afecten la economia del pais.

Buscar el consenso internacional en cuanto a la extension territorial de la
aplicacion del principio del agotamiento del derecho marcario, para que
al momento en que se necesiten regular las importaciones paralelas se
mantenga una unidad de criterios entre los estados, evitando posibles
conflictos internacionales a nivel comercial, y de esta manera se
continde con la innegable intencion mundial de globalizar mercados para
fomentar el comercio y asi mantenerla como la principal actividad

econdmica del mundo.
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ANEXOS



o Ivan Andrade Vera
ABOGADO

SENOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL.:

Yo, Carlos Gallardo Siiva, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado,
ingeniero comercial, domiciiiado en esta ciudad de Quito, comparezco ante usted
en mi calidad de apoderadc especial de Productos AVON Ecuador S.A., conforme
aparece del documentc que acompafio, compaiia legalmente constItU{da y
existente al amparo de la legislacion ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de
Quito, comedidamente expongo vy solicito:

ANTECEDENTES:

1.- PRODUCTOS AVON ECUADOCR S.A., con domicitio en la Av. Colén E1-45 y
‘Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, filial de AVON PRODUCTS INC,
propietaria en Ecuador de la Marca AVON, conforme aparece de las copias
centificadas, otorgadas por la Direccion Nacional de Propiedad Inteiectual del
Ministerio de Industrias Comercio e integracion, que adjunto en cinco fojas Otiles, es
una Empresa que se dedica a la produccién y comercializacion, de toda clase de
cosméticos asi como a la fabricacion de las fragancias y producios de lineas,
reparacion o comercializacion de bienes de cualquier naturaleza, de bisuteria y ropa
interior, ropa de mujer, accesorios, lencerfa, articutos de bafio, juguetes para nifios,
videos cassettes, vitaminas, tarjetas de saludo, etc. AVON PRODUCTS INC., a su
vez, ha desarrollado estos productos protegiéndolos con registros marcarios en
todo el mundo, razén por la cual esta marca goza de gran notoriedad y prestigio
internacional, por su eficacia y calidad.

2.- Ha llegado a conocimiento de PRODUCTOS AVON ECUADOCR S.A., que la
sefiora Blanca Lida Luna Gonzdlez, propietaria de ia DISTRIBUIDORA LL.
GONZALEZ, ubicada en a calle Venezueia 1080 y Olmedo de esta ciudad de
Quito, comercializa, ofrece y vende productos de la marca AVON sin estar
legalmente autorizada para hacerio

3.- El uso que la sefiora Blanca Lida Luna Gonzafez propietaria de Ia
DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, realiza de la marca AVON no fiene como
antecedente ni licencia de uso, ni contrato de distribucién alqune, otorgado en su
favor por PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- La marca “AVON’” es de propiedad de mi representada, y cuenta con un alto
grado de prestigio en el mercado nacional, con lo cual ha ganado notoriedad en el
pais.

2.- La sefora Blanca Lida Luna Gonzélez, propietaria de la DISTRIBUIDORA LL
GONZALEZ, vende productos que utilizan una marca semejante a la de propiedad
de PRODUCTOS AVON ECUADOR S A, para identificar el mismo proaucz que
identifica {a marca AVON, de los cuzles se desconoce suU procedencia,
aprovechandose de esta manera_ del prestigio gue tiene la marca AVON &6
mercado nacional. -
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de propiedad de mi representada PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., haciendo
de eilo una competencia desleal, gue estad causando un grave e irreparable perjuicio
a mi representada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La Ley de Propiedad inteiectual en su articulo 332 establece que la observancia y el

“cumplimiento de los derechos de propiedad infelectual son de interés publico. El
Estado, a través del {EPI, ejercera la tufela adminisirativa de los derechos y velara
por su estricta aplicacion.

El articulo 217 de la Ley citada prescribe que el registro de una marca confiere a
su titular ei derecho de actuar contra cualquier tercero que Ia utilice sin su
consentimienio y, en especial, realice con relacién a productos o servicios
idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de
los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico ¢ simiar a la marca registrada, con
relacion a productos o servicios fdenticas o simifares a aguellos para los cuales se
ha regfstrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusion o producir a su
titlar un  dafio econdmico o comercial, u ocasionar una difucion de su fuerza
distintiva, _

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u
ofrecer servicios con la misma.

-¢) Importar o exportar productos con la marca; y,

dj Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse analogo o
asimilable a lo previsto en los literales anteriores.”

- Ef ttular de fa marca podra impedir todos los actos enumerados en el presente
articulo independientemente de que estos se realicen en redes de comunicacion
digitales o a través de ofros canales de comunicacion conocidos o por conocer.

El Art. 285 de la misma Ley dice: “Se considera actos de competencia desfeal. entre
ofros, aquellos capaces de crear confusion, independientemente del medio
utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios © la actividad
comercial o industrial de un compstidor.”

Por o expuesto, es evidente que fa sefiora Blanca Lida Luna Gonzélez, ha
infringido la Ley de Propiedad Inteiectual y consecuentemente los derschos
adquiridos por PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A, vy én virtud de ias
disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual v de acuerdo con los
dispuesto en su articuio 333, el |EPI a travées de sus Direcciones Nacionales
ejercera las funciones de inspeccién, vigilancia y sancion para evitar y reprimir las
violaciones a los dereches de propiedad intelectual.

SOLICITUD

Solicito la estricta observancia y cumplimiento de los derechos que &n maleria de
Propiedad Inteleciual le pertenecen @ PRODUCTOS AVON ECUADOR S A. a
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través de la Tutela Administrativa que se servira ordenar en contra de la sefiora
Blanca Lida Luna Gonzalez y el productc que ésta comercializa y distribuye en el
mercade nacional, esio es Productes de la marca AVON. De igual manera, y de
conformidad a los arficulos 332 y siguientes de la Ley de Fiopiedad Intelectual

solicito disponga la adopcion urgente de las siguientes medidas cautelares de
proteccion:

- Cese inmediato de actividad ilicita medianfe suspension de actividad de
comercializacion de los productos AVON, por parte de la sefiora Blanca Lida Luna
Gonzélez, en el lugar donde se encuentra situada la DISTRIBUIDORA L.L.
GONZALEZ ubicado en la calle Venezuela No. 1080 y Olmedo de esta ciudad de
Quitc.

- La clausura provisional de!l local en donde se expenden dichos productos y que
corresponde a la direccion antes indicada.

- El retiro de comercio de los productos infractores, que segun se desprende de las
pruebas gue se adjunta, se comercializan en el almacen anies mencionado.

-La suspensién definitiva de Ia venta de productos que utilizan la marca similar a la
.marca de propiedad de mi representada.

- La sancidn al infractor con el méxime de la muita contemplada en el articulo 339
de la ley, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Las medidas solicitadas tendran como fin evitar se continie violando los derechos
" marcarios reconocidos legalmente a mi representada, para lo cual acompalio a la
presente las pruebas requeridas por ef articuio 306 de la Ley Propiedad Intelectual.

PRUEBAS

Adjunto como pruebas a mi peticidn, de las cuales se desprende la utilizacion
legitima de marca registrada por parte de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., ¥

Su usc publico y reconocide en el mercado nacionai, copias certificadas de los
siguientes documentos:

- Inscripcion y registro de la Marca de Fabrica denominada "AVON", concedida el
mes de septiembre de 1980 y renovada el 20 de diciembre de 1985, No. 3831-95,

- Resolucion de registro del nombre “AVON" de 1 de abril de 1885, Titulo No. DNPI-
161-95-MICIP.

 Resolucion de registro de la marca “AYON" dentro del tramite No. 53572, dictada
el 8 de julio de 1996, Titulc No. DNPI-150-96-MICIP.

- Del protocolo No. 1557-93, oforgado por la Direccion Nacional de Propiedad
- Industrial el 25 de junio de 1983, concediendo el registro de la Marca *AVON’,
dentro del tramite No. 28864.
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- Resolucion dictada el 37 de mayo de 1985, por el Director Nacional de Propiedad
Industrial, en la que se dispone registrar la marca AVON y su logotipo, Tiiulo Na.
DNP1-1861-95-MICIP,

- De Ia copia certificada de la Constitucion de la Compania PRODUCTOS AVON
ECUADOR S A

- Originai de la factura No. 001300, por la venta del producto impostor en la
DISTRIBUDORA L.L. GONZALEZ. en la gue se describe 1 FARAWAY, producto
que acompao a esta solicitud v de! cual soliciic que una vez que se hayan
realizade toazas las diligencias dentro de esta causa se ordene su devolucion.

- Certificacio otorgado por AVON PRODUCTS, INC,, en la ciudad de Nueva York,
del cual se desprende gue Productos AVON Ecuador, es la Unica distribuidora
autorizada para el expendié de cualgquier preducto fabricade y suministrado por
AVON PRODUCTS, INC.. en el Ecuador.

El trAmite que se debera dar a esta sclicitud es el previsto en el art. 311 de la Ley
de Propiedad Intelectual.

A la sefiora Blanca Lida Luna Gonzalez, propietaria de la DISTRIBUIDORA L.L.
GONZALEZ, de esta ciudad de Quito, se le notificara en ta calle Venezuela 1080 y
Olmedo de la misma ciudad.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casiilero No. 56 del 1LE.P.1.
Nombro como mi abogado defensor al Dr, Fausto Ivan Andrade Vera, profesional a
quien autonzo para que en mi nombre y representacion, asista a cualquier diligencia
y suscribz todios los pedidos que considere necesarios.

Firmo con mi abogado defensor.

A - :
Ing. Com. Carlos Gallardo Silva.

____--*._______--’
lvan Andrade Vera.
t. No. 5166 C.A.Q.

;

~./
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Tramite No,114-01-ZWG AVON ECUADOR S.A. de Tutela Adminisirativa de los
Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Direccién
Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito, D.M. 16 de enerc de
2002 las 15h00.- Vistos los escritos presentados el 6 de noviembre de 2001, por el Ing.
Carlos Gallardo Silva, apoderado especial de PRODUCTOS AVON ECUADOR S A.. y
de 9 de enero de 2002, en el que solicita tutela administrativa por la presunta
infraccidn a los derechos de propiedad industrial adquiridos con anterioridad sobre el
signo AVON, con titulo No. 286-80; No. 161-95 como nombre comercial; No. 150-96
para la clase internacional 21; No. 1557-98 para la clase internacional 3. Por reunir los
requisitos legales se acepta la peticidn a tramite. Previo al sefialamiento del dia v hora
para la diligencia de inspeccion al establecimiento comercial DISTRIBUIDORA I.L.
GONZALEZ, ubicado en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito, de
propiedad de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzadlez, el recurrente deberd cancelar la
suma de 100 délares americanos (veinte y cinco salarios minimos vitales) valor que
corresponde a la tasa fijada con sujecién a lo que dispone el ordinal 4.5 del Art. 1 de la
Resolucion No. CD-IEPI-99-008 expedida por el Consejo Directivo del IEPI, publicada
en el Registro Oficial No. 336 del 10 de diciembre de 1999.- Notifiquese al peticionario.

Se emite el presente acto administrativo, en ejercicio de la facultad delegada por el
Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolucion No. 02-2001 DNPI-
IEPI, expedida el 27 de noviembre de 20 blzc da en el Registro Oficial No. 470 de
10 de diciembre de 2001.- Notzﬁq /pe igignario.-
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SENOR DIRECTOR DEL [NSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL.:

Yo, Carlos Gallarde Silva, comparezco ante usted en mi calidad de apoderado
especial de Productos AVON Ecuador S.A., dentro de Ja tutela administrativa del
derechos de Propiedad intelectual Mo. 114-01-ZWG, gue sige en contre de la
sefnvra Blanca Lida Luna Gonzéalez, propigtaria de "Districuideora || Gonzalez” y
comedidamente solicito!

Adjunto la presente se cervird encontrar el comprobante de ingreso No. 0084908,
realizadio en fecha 24 de enero del 2002 acatando la providencia del 16 de enero
del 2002 en tal sentido sirvase sefialar dia y hora en que se llevara la diligencia de
la inspeccion.

Por el peticionaric.

Su defensor:’, -
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Dr. Fausfo Tvari Andrade Vera,
~Mat. No. 5166 CAQ.




4TO ECUATORIANDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —TEPIL-

R.U.C. 1760013560001

JBANTE DE INGRESO N° D0NT4908 FECHA

‘ngNCEPTO L TS e T L O e
Modalidad triopiedad ndimieial Submodal . Marcoas
INF. abic, pfe

VALDOR DE RECAUDACION

thnitaria RS NSS! Cantidad T Total

Valor letras Cien Dol aicas

CLTEMNTE PROGUCTUS @yl FOLIARAR

Pago &n Ranco Cuenta corriente

Ffectivo

raall radas por el TERTD pars

24/01/2002

2] @jercioin

KRN IR

NUmero



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

FECHA DE NOTIFICACION: § !ﬁ FER 2007
Tramite No. 114-2001, de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANQ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccidn Nacional
de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito DM, 18 de febrera de 2002, las catorce horas
¥ cincuenta minutos.- Una vez que se ha dado cumplimiento al pago de la tasa fijada mediante
providencia notificada el 23 de enero de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 338
y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual vy Arts. 91 y siguientes de su Reglamento, esta
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, en uso de sus atribuciones ORDENA: Sefialar el
dia jueves 21 de febrero del 2002 a partir de las 10h45, para que se lleve a efecto la diligencia
de inspeccion al establecimientio comercial DISTRIBUIDORA LI GONZALEZ, ubicado en la
calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de GQuito, de propiedad de la Sra. Blanca Lida
Luna Gonzdlez, de esta ciudad de San Francisco de Quilo.

Se habilita el tiempo que fuere necesario para la prdctica de la diligencia a partir de la hora
sefialada,

Se delega a la Dra. Zelva Gonzdlez Gavildnez, funcionaria de la Direccion General Legal y
Tutelo Administrativa, para la practica de la presente diligencia; se concede a la sefiora Blanca
Lida Luna, el plazo de diez dias, contados a partir de la fecha de notificacidn con la presente
providencia para que ejerza sus derechos; ademds deberd sefialar el casillero donde recibirg
posteriores notificaciones en la cindad de Quito,

Se emite el presente acto adminisirativo, en efercicio de la facultad delegada por el Director
Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolucign No. 02-2001 DNPI-IEPI, expedida el 27
de noviembre de 2001, publicada en eJJrRegtstrc sz al }?60 470 de 10 de diciembre de 2001.-
Notifiquese al peticionario.- . o
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ACTA DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION AL LOCAL
DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ DENTRO DE LA TUTELA
ADMINISTRATIVA No. 114-01-ZG

Siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos del dia jueves veinte y uno
de enero de dos mil dos, encontrindome en el local comercial
Distribuidora LLGonzalez, ubicado en la calle Venezuela 1080 y Olmedo
de esta ciudad de Quito, soy atendida por la Sra. Blanca Lida Luna
Gonzdalez, propietaria del establecimiento, a quien procedo a notificarle
con la providencia y con el escrito de solicitud de Tutela Administrativa
solicitada por Productos AVON ECUADOR S.A., habiéndole solicitado
que nos de las facilidades necesarias para realizar la diligencia,
inmediatamente se constata en las diversas vitrinas que forman el local,
una diversidad de productos AVON, se le indica a la Sra. Blanca Lida
Luna Gonzalez que la venta de los productos de la referida marca deben
realizarse con la autorizacion del titular de la marca ya que existe un
distribuidor exclusivo para la comercializacidon de los productos AVON en
el Ecuador, a lo que indica que no tiene esa autorizacidén, y que los
productos le entregan desde Guayaquil y adquiere a IMPORTADORA
FREE ZONE, de acuerdo a la factura que me entrega y forma parte de esta
acta, Se dispone el retiro de las vitrinas de todos los productos Avon de las
marcas siguientes, inveatariando: IMARY set {(2), WILD COUNTRY set
(2), ODDYSSEY set (1} , DOLCE AURA perfumes (5), NIGTH MAGIC
perfume (1), RARE RUBIES perfumes (2), FAR AWAY perfumes hombre
(4), FAR AWAY FANTASY perfumes (4), FAR WAY BLANCO (4)
MESMERIZE mujer (7), MESMERIZE hombre (31) RARE GOLD (7),
TIMELESS (5), RARE EMERALDS (4), WILD COUNTRY (5),
FRIKTION (1}, SWEET HONESTEY (5), BLACK SUEDE set (3), SOFT
MUSK (2) , BOTA DEL OESTE (1), COTA DEL OESTE (3) MUSK FOR
MEN POUR HOMME (1), FRIKTION set (2), FRIKTION colonia (2),
INCANDESSENCE (3), SO LADYLIKE (4), UOMO set (2) IMARY (5),
VANILLA (4), CANDID (4), PERCEIVE (5) WOMWN OR EARTH (1),
sunny sky (1), BUTERFLAY (1), TRIUMPH (3), BLACK SUEDE colonta
(6), BLACK SUEDE desodorante (1), RARE SAPPHIRES azul (3),
TOPAZE (1), VANILLA set (1), FAR FAW para hombre (2), MUSK de
hombre (1), ENCOUNTER (2), OSLO (1), TEMPEST (1), MUSK para
hombre (1), crema Avon (1) y un talco Avon, todas estas marcas son de
propicdad de la empresa AVON. Se procede a empacar estos productos en
el nimero siguiente: CIENTO SESENTA Y CUATRO, (164). Los
productos retirados de las vitrinas en tres cajas debidamente selladas sc
procede a dejar en custodia de la la Sra. Blanca Lida Luna Gonziles :




propietaria del local inspeccionado. La Dra. Mercedes Totoy, en
representacion de la Sra. Blanca Luna Gonzilez, manifiesta que su
representada se compromete a no vender en el futuro productos que lleven
la marca AVON, que no sean aquellos que sean adquiridos a la empresa
AVON del Ecuador S.A., se compromete asi mismo a mantener en
custodia los productos que han sido inventariados sin violar los sellos que
la autoridad deja en ellos.

Las partes manifiestan que en los dias posteriores van a conversar y a
llegar a un acuerdo transaccional con respecto a la comercializacion y
destino de los productos retirados, y que quedan en custodia de la
propietaria del local. Para constancia y conformidad de los anteriormente
descrito firman, siendo las trece horas y cuarenta minutos se da por
concluida la diligencia de inspeccién.
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Tramite No. 114-2001 ZG.

SENOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Blanca Lida Luna Gonzalez, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
divorciada, comerciante, domiciliada en esta ciudad de Quito, dentro de la futela
administrativa interpuesta por la empresa Productos Avon Ecuador S.A. tramite
No. 114-2001, encontrandome dentro del termino concedido por su Autoridad
para contestar la accion de tuiela administrativa, ante usted, comparezco v
manifiesto:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

La empresa Productos Avon Ecuador S.A. en los antecedentes de su demanda
sefiala que en mi negocio denominado DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ, se
comercializa productos de la marca “AVON" sin estar legalmente autorizada y
que el uso de la marca no tiene como antecedente ni licencia de uso, ni contrato
de distribucion alguna, otorgado por Productos Avon Ecuador S.A. reclamando
para si, el usc exclusivo de la marca “AVON" como lo sefiala en numeral 1 de
los fundamentos de hecho invocando el Art. 217 de la Ley de Propiedad
Intelectual que se refiere al derecho que tiene el titular del registro para actuar
contra un tercero que utilice una marca similar.

En mi negocio expendo productos de la marca "AVON” provenientes del titular
de las marcas “AVON", esto es, la empresa americana Avon Products Inc. cuyas
marcas vienen impresas en los empadues y envases de cada producto, tal como
demuestro del anexo A consistente en empaques de varios productos donde se
destaca que dichos productos son fabricados por Avon Products Inc.

En la comercializacion de {os productos “AVON" de Avon Products Inc. no utilizo
medios ilegitimos, ni engafio al publico consumidor pues el producto que
comercializo es el proveniente de! titular de las marcas Avon Products Inc. y no
de la empresa Productos Avon Ecuador S.A.

Debe tenerse en cuenta que la comercializacion de los productos portadores de
la marca auténtica no aliera la funcidn juridica de la marca, la que seguira
indicando al consumidor la verdadera procedencia empresarial de jos productos
sin que se produzca confusion con los que tengan otra procedencia, con total
independencia de los terceros que hagan circular los productos portadores de la
marca auténtica hasta que lleguen al consumidor final.




En este sentido, la falta de registro y ain de su licencia no surte ningin
efecto de reclamacién contra mi persona.

Por otro lado, en atencion al derecho de uso exclusivo que fiene el titular de
la marca Avon Products Inc. debe considerarse que existen excepciones
dicho derecho por motivos relacionados con ia identidad de 1a persona, su
seudonimo o domicilio; debido a propdsitos de identificacion o de
informacion; ¢ con la finalidad de anunciar la existencia de producios o
servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los
productos de la marca registrada, asi como el agotamiento del derecho, el
Art. 157 de la Decision 486 en concordancia con el Art. 219 incise segundo
de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone:

Art. 157.-“Los terceros podran sin consentimiento del titular de la marca
registrada utilizar en el mercado, su propio nombre, seudénimo, un nombre
geogréafico o cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de produccion de sus
productos o de la prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de
éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de
marca, y tal uso se limite a propésito de identificacién o de informacién y no
sea capaz de Inducir al publico a confusién sobre la procedencia de los
productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su litular el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, Inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o
adecuacién de piezas de recambio 0 de accesorios utilizables con los
productos de la marca regisfrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se
limite al propésifo de informacién al publico y no sea susceptible de
inducirlo a confusion sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos”

Por tanto, terceros sin necesidad del consentimiento del titular pueden |
realizar cierfos actos con respecto a la utilizacion del signo registrado
siempre que:

¢ Se hagan de buena fe.

¢ No constituya uso a titulo de marca.

» Siempre que tal uso se limite a propdsitos de identificacién o de

informacion y no sea capaz de inducir al piblico a error sobre la
procedencia de los productos o servicios.



Se deduce asi que el derecho sobre 1a marca es limitado y por e! ello, el
ejercicio de las acciones contra terceros es restringido, por motivos
relacionados a identificacion o informacidn, o con la finalidad de anunciar la
existencia de productos legitimamente marcados.

Por lo tanto, ni Avon Products Inc. fitular de la marca, ni Productos Avon
Ecuador S.A. que tiene la supuesta distribucién exclusiva no le confiere el
derecho de prohibir a mi representada ofrecer en venta y comercializar
dichos productos, los cuales fueron adquiridos de buena fe, marcados y
provenientes de Avon Products Inc. titular de las marcas registradas.

Con relacion a requiisito de buena fe, necesario para que el uso sin
necesidad de autorizacion del titular sea permitido por la ley, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacion prejudicial 20-1P-977
manifiesta:

‘1 a buena fe o bona fides al lado de ofros conceptos como el de equidad, Ia
sancion de! abuso dei derecho y del enriquecimiento sin justa causa,
constituye uno de los principios generales del derecho como tal debe
informar no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuacion en la
vida de la relacién. Se trata de un postulado sin excepcion alguna que en
cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el
reproche a cualquier conducta que de el se aparte. En un concepfo con
vocacion universal, pero dinamico en cuanto responde a los esquemas
éticos, politicos y sociales de cada momento histérico’.

‘1 a buena fe es concebida subjetivamente como la conviccibn o conciencia
de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley o la buena fe implica
ajustar tolalmente la conducia a las pautas del ordenamiento juridico y es
en definiiiva, la conciencia de legitimidad de obrar o0 de accionar de una
persona’.

La comercializacién de los productos “AVON” realizada por mi, no puede
ser prohibida en viitud dz que los productos han ingresado al frafico
mercantil ya que Avon Products Inc. no tiene un monopolio de distribucion,
ni de importacion, ni de comercializacion de sus productos, sino un derecho
exclusivo limitado a ia primsra comercializacion de los productos su marca,
con la cual su derecho se soota; de forma tal, que no puede conferir a sus
distribuidores mas dereches de los que tiene ni aun conferirles un
monopolio de venta. En esie sentido, la ley me facuita para comercializar
libremente los productos “AVON" de Avon Products Inc. segln lo prescribe
la ley inciso primero del articulo 1568 en el La Decision 486 en atencion al
“Principio de Agotamiento”

2TACY. Interpretacién Prejudicial IP-20-97



Art. 158.- “El registro de una marca no confiere el derecho de impedir a un
tercero realizar actos de comercio respectfo de un producto protegido por
dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el
comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o econémicamente vinculada a él, en particular
cuando los productos y los envases o embalajes no hubieran sufrido
ninguna modificacién, alteracién o deterioro...”

Respecto de agotamiento, Tomas de las Heras en su obra “Agotamiento del
Derecho de Marcas®, manifiesta:

“El derecho de exclusiéon comercial del titular de la marca termina en el
momento en que infroduce o conciente en introducir en el comercio los
productos identificados con la marca, esto es lo que la doctrina marcaria
conoce como el ‘principio de agotamiento” con esa primera
comercializacion el derecho de la marca queda agotado, de modo que los
productos asi introducidos en el comercio, podran ya ser objeto
ufteriormente de sucesivos actos de comercializacion en régimen de
libertad de comercio. Agotado con el primer acto de comercializacion, el
titular de la marca carece del derecho de exclusion para (prohibir o
restringir) a los terceros ulteriores acfos de comercializacion de los
productos con la marca auténtica’.

E! titular de la marca esta imposibilitado de prohibir la comercializacion de
los productos que hubiesen sido iniroducidos en el comercio por aquel o
por un tercero con su consentimiento o vinculado a el econémicamente. Por
ende, ef titular del registro.no tiene un monopolio de venta o distribucion

que le permita controlar todo el proceso de comercializacion hasta el
consumidor final.

Por el "Principio de Agotamiento”, se impide al titular de la marca un
monopolic de comercializacion, y no le faculta a ese ftitular a prohibir el
comercio de sus productos, caso confrario, ocasiona que los terceros vean
restringida su libertad de comercic y de competencia.

El mismo autor al respecto del monopolio, sefiala:

“El titular de la marca adicionalmente no tiene un monopolio de distribucion,
ni de importacion, ni de comercializacion de sus productos, sino un derecho
exclusivo limitado a la primera comercializacion de fos productos de marca,
con la que el derecho se agofa. Por ello, no puede conferir a sus
distribuidores oficiales mas derechos de los que tiene; no puede conferirles
un monopolio de venta, sino que puede obligarse el titular de la marca a no
suministrar el producto a ofros en el terrftorio concedido a su distribuidor
“exclusivo”, 0 @ no suministrar a comerciantes que no retnan los requisifos

* Ob. Cit.. pag. 21



objetivos exigidos en el sistema de djstribucion selectiva en caso de tenerfo
implantado. Tales pactos no tienen eficacia real frente a los terceros, sino
mera eficacia contractual inter partes, siendo para Jos terceros res inter
alios acta, aliis nec nocet nec prodest. Por ello, los terceros que hayan
adquirido los producfos de la marca auténtica dados al comercio por su
titular o con su consentimiento pueden libremente revenderios penetrando
en el territorio exciusivo 0 no de cualquier distribuidor de la marca, sin violar
el derecho de la marca, por estar agotado, y sin que tales actos puedan
tacharse de desleales, por ser actos de mero ejercicio del libre comercio, de
modo que es aplicable el principio qui iure suo utitur lfaedit. EIl comercio
libre sera incémodo para los comerciantes integrados en la red oficial de
distribucion, pero no pueden obstacualizarlo mediante infundadas acciones
de competencia desleal, acciones que aparte de constituir una grave
infraccion del Derecho antifrust, merecen la tacha de desleales por utilizar
para eliminar a un competidor un medio desleal y contrario a las normas de
la buena fe”.

Afirmo que la empresa Productos Avon Ecuador S.A. con ayuda de la autoridad
administrativa esta promoviendo un acto de competencia desleal por parte de la
accionante coartando el derecho de mi representada de comercializar sus
productos en un ambiente de libre circulacidon de mercancias. Ademas de
perjudicar a los consumidores, pues no podrian beneficiarse del incremento de
la oferta, del abaratamiento de los precios, y de las fuentes alternativas de
abastecimiento que conlleva la entrada de productos auténticos, todo esto a
favor de la libertad de empresa, de comercio y de competencia.

La empresa accionante sefiala que realizo actos de competencia desleal a
Productos Avon Ecuador S.A.

El representante de la empresa Productos Avon Ecuador S.A. manifiesta en su
escrito que ha instaurado una politica encaminada a vender los productos de
puerta en puerta, a través de representantes de ventas, para captar clientela.

La comercializacion legitima vy licita que realizo desde ningln punto de vista
puede calificarse como competencia desleal pues no se utilizan medios
desleales para hacerlo, ya que las ventas que terceros realizan al margen de la
distribucion establecida por el iitular de la marca son actos de libre trafico
comercial, amparados por la libertad de empresa.

El hecho que mi establecimiento ofrezca y comercialice directamente al publico
en general, no le da derecho al accionante de ftratar de eliminar cualquier
competencia legitima, pues es el consumidor quien atendiendo a sus
requerimientos y en ejercicio de un derecho constitucional decidira si adquiere el
producto que se ofrece directamente en un establecimiento o si prefiere hacer
uso de una venta dirigida a ciertos clientes, como es la venta pueria a puerta.



La Constitucion de la Republica det ko = en su articulo 244 inciso tercero,
refiriéndose a las obligaciones del Es .n el desarrollo nacional, dispone:

“Promover el desarrollc de m  w0s competitivos. Impulsar fa competencia y
sancionar conforme a la’' .us practicas monopdlicas y otras que la impidan y
distorsionen”.

Niego que r~ e a mi favor actos gque pudieran encasillarse como de
competens .. desleal en contra de la empresa accionante. Por el contrario, la
empre _a Productos Avon Ecuador S.A. trata de eliminar una competencia libre y
lral que se realiza a fravés de la comercializacion de productos “AVON" en mi
establecimiento comercial y para ello, no se ha medido en su actuacidén a tal
punto de sorprender a su Autoridad con esta tutela y a mi persona presionado la
firma de un acuerdo, el cual desde ya indico que no sea considerado por
asistirme el derecho a una comercializacion libre.

Como queda demostrado, la Autoridad, en la diligencia de inspeccion al yo
haber demostrado que el producto marca “AVON" que comercializo en mi
establecimiento es original proveniente del titular de [a marca Avon Products Inc.
debid abstenerse de realizar el decomiso del producto.

De esta manera, la empresa Productos Avon Ecuador S.A. sirviéndose de [a
mal dada tutela, al no poder disponer de los bienes licitamente adquiridos me
esta causando graves perjuicios econdmicos, asi como morales al haberse
interpuesto en mi contra un procedimiento que a luces de la ley es ilegal.

Respecto de publicidad engafiosa que se manifiesta que realizo en la
comercializacidn de los productos “AVON" de Avon Products Inc. debo
mencionar que los productos que comercializo se atienen a las condiciones
reales caracteristicas de los productos “AVON” respaldados por la empresa
fabricante Avon Products Inc. es decir, estan bajo el control de una empresa
unica, a la que se puede imputar la responsabilidad de su calidad.

La publicidad engafiosa esta definida en la Ley Organica de Defensa del
Consumidor, Art. 2

“Toda modalidad de informacion o de comunicacion de caracter comercial, cuyo
contenido sea total o parcialmente confrario a las condiciones reales o de
adquisicion de bienes 0 servicios ofrecidos que utilice textos, didlogos, sonidos,
imégenes o descripciones gue directa o indirectamente e incluso por omisioén de
datos esenciales del producto induzca a engafio, error o confusion al
consumidor”,

Esta conducta no se equipara con los actos que realizo y por lo tanto debe ser
desestimado.



EXCEPCIONES

Por lo expuesto, deduzco las siguientes excepc'iones:

1. Falta de Derecho del actor para presentar la accidon de tutela administrativa.
2. Negativa general de los fundamentos de hecho y derecho, que se refieren a:

* Que Productos Avon Ecuador S.A. sea el propietario o titular de ias marcas
registradas en ECUADOR denominadas "AVON”.

» Que Productos Avon Ecuador S.A. pueda reclamar el uso y comercializacion
exclusiva de las marcas "AVON".

e Que en la comercializacion de los productos "AVON” de Avon Products Inc.
haga un uso indebido de 1a marca.

» Que el producto "AVON" proveniente de Avon Products Inc. no sea original, y
que por tanto, en su comercializacion induzca a engafio al publico
consumidor.

¢ Que haya empleado medios ilegitimos para captar clientela que se encasillen
en actos de competencia desleal.

» Que realice publicidad engafiosa dei producto “AVON".

PRETENSION

Solicito se deje rechace la accion de Tutela Administrativa tramite No. 114-2001
ZG, presentada en mi contra por Productos Avon Ecuador SA. vy
consecuentemente, se deje sin efecto el decomiso de las mercancias "AVON” de

mi propiedad.

Adicionalmente, solicito que su Autoridad declare que la tutela administrativa
tramitada en mi contra como temeraria y maliciosa

Me reservo el derecho de demandar la reparacion de dafios morales y de dafios
y perjuicios por la competencia desleal que en mi contra ha realizado ¢l
accionante Productos Avon Ecuador S.A.

PRUEBAS

Salicito que sean practicadas las siguientes pruebas:

Que se agregue al tramite 19s siguientes documentos



Dos empaques de productos "AVON” de los cuales se desprende que su origen
empresarial es Avon Products Inc. empaques correspondientes a los siguientes
perfumes:

a). Incandessence
b). Night Magic.

+ Copias de las facturas de venta del producto “AVON".

* Que se oficie a la Direccion de Documentacion y Estadistica del [EPI a fin
de que certifique cual es ef titular de las marcas “AVON" registradas en
Ecuador. .

NOTIFICACIONES.

| as notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No.
113.

Autorizo a la Dra. Mercedes Totoy para que a mi nombre y representacion
suscriba cuanto escrito sea necesario dentro del presente tramite.

Senor Director,

AR

Z

Blanca Lida Luna Gonzales Dré. Mercedes Totoy
- Abogada Matr. 5649



INSTITUTC ECUATORIANC DE LA PROPIECAD INTELECTUAL -EPI-
DIRECCION DE DOCUMENTACION Y ESTADISTICA

oFiclioNe 1201503 ppe-EPI
Quito DM, a 1 de marzo de 2002

Doctora
Mercedes Totoy
Ciudad.

De mi consideracién:

£n respuesta a su peticion de febrero 26 de 2002, y una vez que se efeciud la busqueda
en los Arzhivos del IEF, CERTIFICO: que revisado los libros protecolo de las marcas de
propiedad de AVON PRODUCTS INC., no se ha encontrade marginado nhingtn cortrato
de licencia de 1150 de marca de esta compafiia.
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FREEZONE

CLIENTEL.L. CONZALES vENEZUELA 1070 Y OLMEDO

Comercial e Importadora §
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PERFUME MUJER AVON CELEBRE PagXl CANFID PRELIO 4%.6 7
PERFUME MUJER AVON DOLCE AURA Pagxl 6 7.48 44
PERFUME MUJER AVON FAR RAWAY PagXi 1.702 6 7.20 43,20
CERFUME MUJER AVON HAIKU PagXl 1.7 6 7.53 45.18
PERFUME MUJER AVON NIGHT, MAGIC PagXl 1.50% 6 5.54 33.24
PERFUME MUJER AVON ., PUR BLANCA PagXl 1.7 .3 7.53 22,59
. CETEVISION 5" CROWN 603R PagxO 1 28.62 28.62
“Son:  DOSCIENTUS WOVENTA™ EPRIROCOM 0R/100 262.53
Observaciones: - tR 'SUBTOT:
v - » 3 l - 50
Forma de Pago: CREIRY 7 DESCIEO:
A avdeTak X IVA %
__Aprobado Vendedor Firma - IVA G % 294.03
2 TOTAL :
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SORNOZA PICO VILMA JAZMINA IM :
PRENTA CADENA R.U.C. 1303500540001 AUT. 1839 2B. DE 100x3 del 307 500 F. de Imp. 11/2001 vence 11/2002
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INSTITUTO ECUATORIANOQO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

FECHA DE NOTIFICACION: 8 MAR 2 206
Tramite No. 114-2002, de Tutela Administrative de los Derechos de Propiedad Intelectual .

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion
Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito DM, 5 de marzo de
2002, las once horas.- Agréguese al expediente, y cérrase traslado a Productos
Avon Ecuador 8.A., con el escrito de contestacion presentado por la Sra. Blanca
Lida Luna Gonzdlez propietaria del local Dzstnbmdom LL Gonzalez el 4 de
marzo de 2002. Notifiquese.-

R

ee—="""""DR. MAURICIO SANCHEZ PONCE
DIRECTOR GENE LEGAL Y TUITELA ADMINISTRATIVA
f /

CERTIFICO:

T, Fg EpDYPROANo EGAS
SECRETARIO A NACIONAL

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)

- i {‘Jx‘.‘ Y
La providencie que antecede se notificé el f o R 002 al Dr. Fausto Andrade
Vera al casillero 56 del IEPIL, ¥ a la Dra. Mercedes Totoy al casillero judicial 113,
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~===*""\SECRETARIO DF LA DIRECCIONA NACIONALS
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Trdmite No. 114-2001z¢

SENOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Dra. Mercedes Totoy, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa
Productos Avon Ecuador S.A. en contra de la Sra. Blanca Luna Gonzales propietaria del
local comercial denominado DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, tramite 114-2001
acudo ante usted y manifiesto:

Por cuanto la medida de decomiso interpuesta por la autoridad administrativa en la
diligencia de inspeccion llevada a cabo el 21 de febrero del 2002 esta causando graves
perjuicios econémicos a mi representada al no poder disponer de los bienes licitamente
adquiridos solicito se resuelva a la brevedad posible la accién de tutela administrativa y
consecuentemente se deje sin efecto ¢l decomiso de las mercancias “AVON”

Todo esto en atencidn a lo manifestado en la contestacion a la accidn presentada ante su
autoridad ¢l 4 de marzo del 2002.

Debidamente autorizada,

A

Dita. Mercedes Totoy
Abogado-matricula 5649




INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tramite No.114-2001-ZWG
Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Direccién
Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito, D.M. 18 de marzo de

2002, las 8h30.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 338 de la Ley de
Propiedad Intelectual, se convoca a una audiencia a las partes de este proceso,
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. y DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ.,
para el dia miéreoles 27 de marzo de 2002 a las 9h., en las oficinas de la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, ubicadas en la Avenida Republica
396, y Avenida Diego de Almagro, Edificio FORUM 300, primer piso, a fin de
que puedan expresar sus posiciones.

Se emite el presente acto administrativo, en egjercicio de la facultad delegada por
el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolucién No. 02-2001
DNPI-IEPI, expedida el 27 de noviembre de 2001, publicada en el Registro

Oficial No. 470 de 10 de diciembre ¢ 200 ifiq ese -
i /’j
i» /
Laean | AAf
| -d 9(2 ( x
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Ir

DR, M. P’ RIC, OSAI_VCHEZPONCE x
DIRECTOR GENERAL'LEG

: ‘f i' i
Certifico que la providencia que antecede se notificé el * {j 8 it aﬂﬁ"’ a AVON ECUADOR
S.A. al casillero 56 del IEPIL y o DISTRIBUIDORA LI, GONZALEZ al casillero judicial 113.
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ACTA DE LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA
TUTELA No. 114-2001-ZWG

Trimite No, 114-2001 de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-.- Direccién Nacional
de Propiedad Industrial.- En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y siete dias del mes de
marzo del afio dos miil dos, siendo las nueve horas diez minutos, en las instalaciones de la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial ante el Dr. Mauricio Sanchez Ponce, Director General Legal de Tutela
Administrativa, Delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial, conforme a la delegacién
realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolucién No. 02-2001-DNPI-IEPI,
expedida €l 27 de noviembre de 2001, publicada en el Registro Oficial No, 470 de 10 de diciembre de
2001, y con el fin de llevar a cabo la Audiencia ordenada mediante providencia notificada a las partes el
20 de marzo de 2002, comparecen las siguientes personas: El Dr. Fausto Andrade Vera, debidamente
antorizado por la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. por una parte y por otra la Dra.
Mercedes Totoy por parte de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzaltez. El Dr. Mauricie Sanchez da inicio a esta
diligencia concediendo la palabra al actor quien manifiesta: El Dr. Andrade dice: intervengo en esta
diligencia, oftreciende poder o ratificacion del Ing. Carlos Gallardo Silva, apoderado de AVON
PRODUCTS INC. y Director Administrative de Productos Avon Ecuador S.A., se ratifica en los
fundamentos de hechos y de derecho, continuando con su exposicidn, solicita que se adjunte una copia de
autorizacién previa de importacion emitido por el Banco Central del Ecuador, dirigido al Ministerio de
Salud Publica, sea agregado al expediente. A continuacidén se le concede la palabra a la Dra. Mercedes
Totoy, quien actiia en representacidn de la Distribuidora LL GONZALEZ, ofreciendo poder o ratificacién
de su propietaria, quien realiza su exposicion. El Dr. Fausto Andrade interviene dando contestacién a la
exposicion de la Dra. Totoy. La Dra. Mercedes Totoy hace uso de la palabra para replicar la intervencién
del Dr. Fausto Andrade,

El Sefior Director General Legal y Tutela Administrativa dispone que se agregue al expediente el
documento entregado por ¢l actor y dispone que en el término de dos dias las partes entreguen por escrito
sus exposiciones realizadas en esta audiencia, se concede el término de 8 dias para que las partes
legitimen su intervencidn en esta diligencia. con la presente Acta en esta fecha. Siendo las diez horas diez
minutos se levanta la audiencia, se da lectura al acta la misma que suscriben las partes por triplicado, en
conformidad a lo expuesto.

Se designa a la Dra. Zelva Gonzilez intervenga como Secretarta Ad-Hoc, en la prsente diligencia, quien
certifica. Rl

-—:'-:_—_':"“"j - . i y-%‘ ’ / .
Dr. FAUSTO Dra. MERCEDES TOTOY
Por: Pf ODU 1,10 v N'ECUADOR S A. Por: DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ.
Dra ZELVA GONZ\LJEZ _ }

SECRETARIA AD'HOC




Dr. Fausto lvan Andrade Vera
ABOGADO

SENOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL:

Yo, ing. Com. Carlos Ramiro Gallardo Silva, comparezco ante usted en mi
calidad de apoderado especial de AVON PRODUCTS INC. y de Director
Financiero Administraivo de Productos AVON Ecuador S.A., deniro de la
tutela administrativa No. 114-2001, que sigo en contra de {a sefiora Blanca
Lida Luna Gonzalez, propietaria de “Distribuidora LL GONZALEZ" vy
comedidamente contesto el traslado dispuesto en los siguientes férminos:

Como consta dentro de mi solicifud de tutela administrativa, propuesta en
contra de la sefiora Blanca Lida Luna Gonzélez, he adjuntaco toda la
documentacion con la que demuestro que mi representada fue creada y por
lo tanto pertenece a AVON PRODUCTS INC., cuya sede se encuentra en la
ciudad de New York, de los Estados Unidos de América, Empresa que a su
vez es titular en el Ecuador de [a Marca AVON, como se desprende de [as
diferentes inscripciones de los ftitulos de marca, conferidos por Ila
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIAS COMERCIO £ INTEGRACION de nuestro pais, constantes
en el presente expediente.

Asistido del derecho gue le confiere al titular de una marca ¢! articulo 217 de
la Ley de Propiedad Intelectual, compareci ante el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual para proteger los intereses de mi representada, con
fundamentos legales suficientes, para obfener en mi favor la tuiela
administrativa y evitar que personas siiv autorizacion psra vender los
preductos cde marca AVON, lo contindien haciendo y se sigan aprovechando
del prestigio de la misma.

Del fexto del ACTA DE LA DILIGENCIA DE iNSPECCION A LGCAL
DISTRIBUIDORA LL GONZAILEZ, practicada dentro de este proceso &f dia
jueves 21 de febrero del 2002, z las 1045 minutos, en el local comercial
Distribuidora LL Gonzalez, ubicado en la calle Venszuela 1080 y Qimedo de
esta ciudad de Quiio, se desprende que a la sefiora Blanca Lida Luna
Gonzalez se le indicd por intermedio del funcionaiio del 1EPI, qu2 la venta de
los productos de la marca AVON, debe realizarse con la autorizacion del
titular de la marca ya que existe un distribuidor exciusive para ia

- comercializacién de los productos AVON en el Ecuador, a io que ella supc
manifestar que no tiene ninguna avtorizacion y que los productes AVCON que
vende le entregan desde Guayaquil y adguiere a la IMPORTADORA FREE
ZONE, de acuerdo a la factura gue presenta.

La Dra. Mercedes Totoy, en representacién de su madre, la Srz. Blancs
Luna Gonzalez, manifesté en la misma diligencia que su representada se
compromete a no vender en ef future productos que lleyén\a marca AVON,

e
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Dr. Fausto Ivan Andrade Vera
ABOGADO

El concepto de buena fe segun la acciohada, significa “...la conviccion o
conciencia de no petjudicar a otro, ¢ de no defraudar la ley...ajustar
totalmente {a conducta del ordenamiento juridico...etc....”

La sefiora Blanca Luna Gonzalez o la accionada, cita el concepto anterior de
huena fe, para justificar su conducta respecto de nuestro justo reclamo, y en
relacion al mismo tengo dque decir que si existiera buena fe, tendria gue
cumplir algunos requisitos legales ajustados a un ordenamiento juridico
Como son:

1- Deberia tener autorizacion de PRODUCTOS AVON ECUADOR para
vender sus productos.

2.- Deberia garantizar la calidad del producto AVON, lo cual es imposible ya
que los adguiere a personas que tampoco estan autorizadas por nuestra
Empresa para vender nuestros productes.

3.- Deberia contar con una hoja de remisién del producto, como lo exige el
SRI.

- El articulo 217 de la misma Ley, confiere al titufar de una marca el derecho
a actuar contra cualquier tercero que utilice sin su consentimiento la
marca registrada, entre otros casos ios siguientes: literal b)"...Vender,
ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la
marca..”

- En cusnto a ia temeraria insinuacion gue hace ls sefiora Blanca iLuna,
respecic & la existencia de un supuesto monopolio de comercializacion de
los productes AVON, tengo oue manifestar aue como elia misimo lo indica en
sus citas, respecto al tema, sin necesidad de ahondar en el misma, en una
de elias se les que “. . El fitular de la merca esta imposibilitado de prohibir la
comercializacién de los productos que hubiesen sido introducidos en el
comercio por augiel © por un tercero con su consentimiento ¢ vinculado g
el economicainiznte..”, o cual en la especie no se cumple, ya cue el fitular
de la rarca no ha dado el necesario consentimiento para gue esto suceda.
Ademas. & titular de una maica tiene derecho a elegir a los distribuideres
“exclusivos” de su producto y a obligaise a no suministrar a mas
comerciantes ef misrmo, en el ferritorio concedido, debiéndose tomar en
cuenta que la polilica de venias de [a Empresa se encuentra implartada.

- Cabe sefialar que al momento de reaiizarse ia diligencia de inspeccion, en
el local de la s« Aora Blanca Lida Luna Gonzalez, ella misma reconoci6 gus
no tenia ningtina autorizacién de Productos AVON Ecuador, para vender sus
productos, comprometiéndose a no vender en el future productos de esa
marca, a menocs que sean adquiridos a Productos AVON Ecuador y para
constancia firmo el acta respectiva.
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Dr. Fausto lvan Andrade Vera
ABOGADO

gue no sean aquellos adquiridos a ia empresa Productos AVON del Ecuador
S.A.

- Mi representada ha Hevado a cabo una serie de diligencias similares a la
presente, a lo largo de todo el pais, con el fin de proteger la marca AVON y
de proteger al consumidor del producto, debido a que esta clase de
productos por su condicion de cosméticos de use humano, necesitan cumplir
una serie de requisitos legales para poder ser importados e ingresados a
ruesiro pals, como es tener registros sanitarios obtenidos en el pals, previa
su importacién y las respectivas autorizaciones previas de importacién en
base a esos registros sanitarios, documentos que son conferidos Unica y
exclusivamente por el Ministerio de Salud del Ecuador y las respectivas
Direcciones de Salud, luego de demorados tramites burocraticos.

- Por otro lado, nuestro sistema y politica de comercializacién, como consta
en nuestra solicitud de tutela administrativa, se limita a la venia de productos
pot el sistema puerta a puerta, a través de representantes de ventas, a io.
largo de todo el pals, quienes en su gran mayoria son mujeres, lo cual a su
vez significa que nhuesira Empresa genera fuentes de trabajo dignas,
colaborando de esta forma al desarroflo del pais, estas ventas se realizan
con la ayuda de catidlogos de las diferentes promociones, en los cuales
constan los diferentes productos que ofrecemos, lo mismo que es de
conocimiento publico, a través de nuestra publicidad, difundida en los
diferentes medios de comunicacion como radio, television, etc., es decir, que
nuasitc Empresa no otorga a ninguna pearsona natural o juridica distribucion
al poi niayor o menor de nuestros productos.

- Lag parsonas naturales o juridicas que ingresan al pais, nuestre producto,
lo hacen sin cumplir ninguno de los requisitos legales de importacion y el
pagoe de fributos y demas impuestos al comercio exterior, esto hace que los
procios d2 esos productes no estén de acuerdo a los veraaderos, io cual
ot iamente iare como consesuencia que su precio sea mas bajo, por o que
se corfirma una vez mas la compeiencia desleal.

- el mismo esciito con el cual se me corre raslado, se pusde apreciar que
la sefiora Blanca Luna Gonzalez fiene una serie de contradicciones ©
criterios errados, en cuanto al concepto de acto de comeicio, buena fe,
competancia desleal y uiilizacion ilegal de una marca, debido a gue mi
represeniada jamas le ha autorizado a que ofrezca en venta o venda,
producios AVON en su almacén, es decir, nho tiene el consentimiento del
titulzr de la_marca, per lo tanio es un_claro_acto de compeiencia
dasleal, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 285 de la Ley de
Fropiedad Inteiectual.
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Dr. Fausto lvan Andrade Vera
ABOQGADCQ

Lo tnico que quedo pendiente de acordar, era el destino que se le iba a dar
a las mercaderias incautadas, por lo tanto, por ser voluntad de las partes se
debe respetar lo anteriormente convenido.

- Impugno las excepciones y las pretensiones planteadas por la sefiora
Blanca Lida Luna Gonzélez, por ser ajenas a la realidad del proceso, como
se desprende de toda la documentacion aparejada a mi solicitud de tutela
administrativa, corn la cual demuestra la violacidon de los derechos de
propiedad intelectual.

PETICION:

Por todas las consideraciones expuestas y por cuanio se encuenira probada
la violacion de los derechos de propiedad intelectual, soliciio a su Autoridad
se sirva sancionar al infractor con el maximo de las multas, confirmando la
medida cautelar orcdenada. De igual manera, solicito remitir copias del
proceso administrativo al Ministerio Publico, para la iniciacion del respectivo
enjuiciamiento penal, en contra de 1a sefiora Blanca Lida Luna Gonzélez por
los delitos cometidos, previstos y sancionados por la Ley de Propiedad
Intelectual.

De esta forma doy coniestacién al fraslado dispuesto.

- Las notificaciones gue me correspondan las seguiré recibiendo en el
casiilerc No. 56 del IEPL

Por el peticionario.

Su defensor.

-

/.

AR .- — _M;/ e
- -

Cie. Fausto ivun Andlade Vera
fMat. No. 5186 C.AQ.
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Tramite No. 114-01ZG

SENOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA:

Dra. Mercedes Totoy, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa Productos
Avon Ecuador S.A. en conira de la Sefiora Blancs LLida Luna Gonzales, ramite No. 114-2001,
acudo ante usted y manifiesto:

Adjunto sirvase encontrar:

»  QOriginal de la factura comercial No. 427 emitida por Free Zone Comercial e Importadora
S.A. a favor de mi representada.

Debidamente autorizada,

Dra. Mcrcedes Totoy
Abogado-matricula 5649,



EZONE

. “ r
CLIENTE:], [, GONZALEZ VENEZUELA 1070 Y OLMEDY
y 951917 u FACTURA

_.rcial e Importadora S.A. :
_-“Pedro Carbo 1106 Y Colén DIRECCION: 02113102
Telfs.: 2519996 - 2833720 | RUC/CL:  guito FEGHANO: PRLF.:
Guayaquil - Ecuador CIUDAD

DESCRIPCION:

RUC 0991321454001 )
SERIE

oo ¥® 00 0497

L AUL 100W

CANTID  PRECIO qu%%AL
PERFUME MUJER AVON CELEBRE PacgXl p v 20
PERFUME MUJER AVON DOLCE AURA PagXl 6 7.20 43.18
PERFUME MUJER AVON FAR AWAY PagXl 1.70z . 753 45, i
PERFUME MUJER AVON HAIKU pagXl 1.7 . 6 5.54 33.29
PRRFUME MUJER AVON NIGHT MAGIC pagXl 1.50z ; Doy 52,
PERFUME MUJER AVON PUR BLANCA PagXl 1.7 1 8. 62 28.62
TELEVISION 5" CROWN 603R PaqX0

262.53

DOSCIENTOS NOVERT2RY EURERO coN 037100

Son: | SUBTOT: e
Observaciones: ) i)‘isclﬂ(;
RED 1T /o
Forma de Pago: ¢ £2001 IVA 0 % 284,03
Aprobado Vendedor Firma TOTAL :
SORNOZA PICO VILMA JAZMINA IMPRENTA CADENA R.U.C. 1303900540001 ALIT, 1839 28, DE 1003 det 301 500 F, de Imp, 112001 vence 1412002

ADQUIRENTH



Tramite No. 114-012G

SENOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Dra. Mercedes Totoy, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. en contra de la Sra, Blanca Lida Luna Gonzdles, trdmite
No. 114-2001 ZG, dentro del término concedido para el efecto, presento por escritc mi
exposicién junfo con la réplica a la intervencidon del accionante, realizadas en la audiencia
llevada a cabo €l 27 de marzo del 2002 en los siguientes términos:

Mi representada. posee un establecimiento comercial denominado DISTRIBUIDORA L.L.
GONZALEZ, en dicho local se comercializan productos AVON, provenientes de quien es en
Ecuador el titular de dichos registros esto es la empresa americana AVON PRODUCTS INC. y
no de la accionante PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Estos productos al ser auténticos responden a las necesidades de los consumidores quienes al
adquirir tales, veran satisfechos sus requerimientos de calidad, caracteristicos de los productos
AVON, por tanto no se ve lesionada la funcidn juridica de la marca.

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. pretende demostrar su derecho de uso exciusivo con
una certificacién concedida por el titular de los registros en Ecuador AVON PRODUCTS INC,
dicha certificacidn no puede ni debe ser tenida en cuenta para efectos de demostrar el pretendido
derecho del accionante como Unica distribuidora autorizada para el expendio de cunalquier
producto fabricado o suministrado por AVON PRODUCTS INC. en Ecuador, por cuanto el
titular de la marca AVON PRODUCTS INC. debia conceder a la empresa ecuatoriana una
licencia de uso de marcas, la que para que surta efectos frente a terceros debia ser registrada ante
la oftcina nacional competente, requisito que no fue cumplido por el accionante.

El mandatario de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. en su intervencién manifiesta que no
requiere licencia de uso de marcas por cuanto de la Constitucién de la compatita PRODUCTOS
AVON ECUADOR S.A. vendra a conocimiento que AVON PRODUCTS INC,| es parte
integrante de la compafiia ecuatoriana, afirmando que se trata de una misma empresa.

Cosa por demds ajena a la realidad pues del analisis de la escritura de constitucion de la empresa
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. se desprende que el socio de aquella es AVON
INTERNATIONAL OPERATIONS INC y no AVON PRODUCTS INC. es decir, se trata de
empresas diversas, en consecuencia la necesidad de licencia para el uso de marcas y su posterior
registro era requisito indispensable que debia haberse cumplido a efectos de iniciar cualquier
reclamacion en contra de terceros y por ende en contra de mi representada, todo esto en
concordancia con lo dispuesto en €] art. 162 de la Decision 486.

Como se afirmo en la contestacion a la accién entablada por PRODUCTOS AVON ECUADOR
S.A. el derecho de uso exclusivo del titular de la marca estd sometido a ciertas limitaciones de
uso y comercializacion constantes en la Decision 486 arts. 157 y 158.

La primera de las cuales se refiere a que terceros sin consentimiento del titular pueden utilizar su
marca para anunciar, ofrecer en venta la existencia de productos legitimamente marcados
siempre que tal uso se haga de buena fe, no constituya uso a ititulo de-mqrea y siempre que tal



uso se limite a propdsitos de informacion e identificacion ademés de que no induzca al
consumidor a error sobre el origen empresarial de dichos productos.

En el presente caso, mi representante adquirié legalmente dichos productos los cuales son
auténticos y provenientes del titular de las marcas AVON PRODUCTS INC por ende ni AVON
PRODUCTS INC ni PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. pueden prohibir a mi representada
la comercializacion de dichos productos.

Adicionalmente, debo manifestar que el comercio de los' productos AVON de mi representada no
puede ser prohibido en virtud del Principio de Agotamiento del Derecho consagrado en la ley.

Por este principio €l titular de la marca estd imposibilitado de prohibir la comercializacién de los
productos que hubieren sido introducidos en-el comercio, por un tercero con su consentimiento o
vinculado econémicamente a el. En atencidn a este principio los terceros que como mi
representada han adquirido los productos auténticos ingresados al comercio por su titular, con
consentimiento de! titular o por una persona vinculada a el econdmicamente puede revenderlos
sin violar el derecho de marca que se encuentra ya agotado, quien asi actia lo hace en ejercicio
de su derecho de libre competencia y de comercio. En consecuencia, PRODUCTOS AVON
ECUADOR S.A. no puede pretende obstaculizar el libre trafico mercantil con acciones que
como la entablada son contrarias a derecho.

Por otro lado, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. presenta para adjuntar al expediente de
tutela administrativa una copia de la autorizacidn previa de importacién emitida por el Banco
. Central y dirigida al Ministerio de Salud Publica, al respecto, afirmo que dicho documento ne
debe ser considerado en el presente caso, pues la importacion de los productos AVON a Ecuador
fue realizada por la Importadora Free Zone, es decir, por otra persona distinta de mi
representada. '

La legalidad o ilegalidad de la importacién por parte de la Importadora Free Zone a quien la Sra.
Blanca Lida Luna Gonzales adquiri6 los productos AVON es un asunto ajeno a mj representada.
Puesto que la Sra. Blanca Luna Gonziles, adquirié los productos legalmente a Importadora Free
Zone, como consta de las facturas comerciales cuyos originales fueron incorporados al
expediente. ’

De estos documentos se colige que el establecimiento comercial propiedad de mi representada
estd legalmente constituido en consecuencia la Sra. Blanca Luna Lida Gonziles paga sus
impuestos al comprar y al vender sus productos en €l comercio, en atencién a lo dicho, el

argumento manifestado de la otra parte tendiente a desacreditar la comercializacion de mi
representada debe ser desestimado.

De esta forma, lo que su Autoridad debe resolver es sobre el derecho de mi representada en la

venta de los productos legitimamente marcados AVON, adquiridos de buena fe y provenientes
de AVON PRODUCTS INC.

Mi representada no ha efectuado como mal pretende hacerlo creer €l accionante, actos de
competencia desleal, es mas, la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. indebidamente
trata de eliminar cualquier competencia legitima con infundadas acciones de competencia
desieal, buscando monopolizar el mercado, sin considerar que las ventas que se realizan al
margen de la distribucién oficial son actos de libre trifico comercial.



Inclusive el accionante llega a acusar a mi representada de utilizar publicidad engafiosa a su
favor, argumento que es por demas infundado pues se trata de productos auténticos, elaborados
bajo el control y la calidad de AVON PRODUCTS INC. titular de las marcas en Ecuador, en
consecuencia dichos productos se atienen a las condiciones reales caracteristicas de los
productos AVON.

Tal es asi que la accionante reconoce dicha autenticidad al proponer como una de las opciones
para poner fin a esta confroversia la compra de los productos AVON de mi representada por
parte de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. cosa gue no haria si se tratare de productos que
no fueran auténticos.

De aceptarse como vélidas las acciones infundadas del accionante no solo que se perjudicaria a
mi representada en el derecho, de comercializar sus productios en un ambiente de libre trafico
mercantil, sino también al consumidor quien no podran beneficiarse del incremento de la oferta.

Adicionalmente, afirmo que la autoridad procedié ilegalmente, ya que en la Inspeccion llevada a
cabo en el establecimiento comercial de mi representada al haber constatado la autenticidad de
los productos AVON que alli se comercializaban, debi6é abstenerse de interponer cualquier
medida cautelar, cosa que no hizo, ocasionando a la Sra. Blanca Lida Luna Gonzéles cuantiosos
perjuicios econdmicos al no poder disponer de productos legalmente adquiridos.

Finalmente alego, que ya han transcurrido mds de quince dias desde que se llevé a efecto la
medida cautelar sin que el demandante haya entablado la accion en lo principal, debiéndose

declarar caducada la medida cautelar interpuesia, evento que no se ha producido hasta la
fecha.

Pido a su Autoridad agilitar la resolucién en el presente caso, con el propdsito de que no se
generen en contra de mi representada mayores perjuicios econdmicos.

En atencién a lo expuesto, me ratifico en lo manifestado en el escrito de contestacidon a la
demanda presentada el 4 de marzo del 2002 y en las excepciones formuladas en defensa de la
Sra. Blanca Lida Luna Gonzales.

PRETENSION:
Insisto en que se rechace la accidon de Tutela Administrativa trimite No. 114-2001 ZG, deducida
en contra de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzéles, y en consecuencia se deje sin efecto la medida

cautelar que pesa sobre las mercancias AVON de propiedad de mi representada.

Ademas reitero mi peticion de que se declare que la tutela administrativa tramitada en contra de
i representada es temeraria y maliciosa. -

Me reservo el derecho de demandar 1a reparacion de dafios morales y dafios y perjuicios por la
competencia desleal que en mi contra ha realizado el accionante PRODUCTOS AVON
ECUADOR S.A.

Debidamente autorizada,

-éra. Mercedes Totoy

Abogada-matricula 5649



Dr. Fausto lvan Andrade Vera
ABOGADO

SENOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL:

Yo, ing. Com. Carlos Ramiro Gallardo Silva, comparezco ante usted en mi
calidad de apoderado especial de AVON PRODUCTS INC. y de Director
Financiero Administrativo de Productos AVON Ecuador S.A., deniro de la
tutela administrativa No. 114-2001, que sigo en contra de la sefiora Blanca

Lida Luna Gonzalez, propietaria de d!Stl’lbUIdOl’a “.L. GONZALEZ" y
comedidamente digo:

Apruebo vy ratifico la intervencién del doctor Fausto lvan Andrade Vera,
realizada en mi nombre, en la audiencia lievada a cabo el dia 27 de marzo
del 2002, a las 11H30, razén por la cual solicito se declare legitimada su
intervencion.

Firmo con mi defensor.

W

Ing/ Com. Carlos Gallardo Silva.

at. No. 5166 C.AQ.
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Trémite No. 114-2G

SENOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL:

Blanca Lida Luna Gonzédles, dentro de la tutele administrativa interpuesta por la empresa PRODUCTOS AVON
ECUADOR S.A. tramite No. 114 ZG, y deniro del término concedido en el acta de ia diligencia de audiencia, acudo
ante usted y manifiesto:

Legitimo la intervencion de [a Dra. Mercedes Totoy en la audiciencia levada a cabo ante su autoridad el 27 de marzo
det 2002, y la autorizo para que presente cuanto escrito sea necesario dentro del presente trarnite.

Firmo con mi abogado patrocinador.

Sefior Direcior,

Rl 6 e
==

] S
Dra. Mercedes Totoy Luna
Abogado-matricula 5649



SENOR DIRECTOR GENERAL, LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Nosotros, Ingeniero Comercial Carlos Ramiro Gallardo Silva en su calidad de
apoderado especial de la compaiia PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. (como
consta del poder que se acompafia como documento habilitante), por una parte y
por ofra, la Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez propietaria del establecimiento
comercial denominado DISTRIBUIDORA LL.GONZALEZ, comparecemos ante
usted dentro del expediente de tutela administrativa No. 114-2001ZG; v,
manifestamos haber liegado a un *ACUERDO TRANSACCIONAL” que se
contiene en las siguientes ciausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El 6 de noviembre del 2001, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. presentd tutela
administrativa ante la Direccion Legal y Tutela Administrativa de! Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en contra de la Sra. Blanca Lida Luna
Gonzaléz, tutela a la cual se le asigno el No. 114-01ZG.

Posteriormente, se llevdé a cabo el 22 de febrerc del 2001 una diligencia de
inspeccion en el local comercial propiedad de la Sefiora Blanca Lida Luna
Gonzalez, denominado DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, en dicha diligencia se
ordend el retiro de los productos AVON que alli se comercializaban los mismos
gue fueron depositados en el mismo local comercial y bajo custodia de la Sefiora
Blanca Lida Luna Gonzélez.

La autoridad constatd en la referida diligencia que los productos eran originales
que tenian como origen empresarial a la empresa AVON PRODUCTS INC.
adicionalmente, de que reunian los parametros de calidad necesarios para ser
vendidos, productos que eran adquiridos por la Sefiora Bianca Lida Gonzalez de
forma legal a la Distribuidora Free Zone de la ciudad de Guayaquil.

CLAUSULA SEGUNDA: CONVENIO.-

Con estos antecedentes las partes acuerdan por convenir a sus intereses lo
siguiente:

1. La Sefora Blanca Lida Luna Gonzalez se compromete a que después de
transcurridos tres meses (noventa dias) contados a partir de la aprobacion del
presente acuerdo por la autoridad administrativa, se deje de comercializar en el
local comercial denominado DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ productos
marcados AVON que tienen como origen empresarial la empresa AVON
PRODUCTS ING, titular de los registros de las marcas AVON en Ecuador.

2. La Sefiora Blanca Lida Luna Gonzalez se compromete a que en el futuro y
de convenir a sus intereses adquirird productos AVON exclusivamente a

- PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.



3. La compafiia PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. en vista del
compromiso adquirido por la Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez, desiste de la tutela
No. 114-01ZG, entablada en su contra. '

4, Las partes se abstendran de reaiizar reclamo en su contra por concepto del
presente acuerdo.

5. Por ser este el resultado de un acuerdo, las partes declaran que en el futuro
nada tendran que reclamarse por concepto de costas, dafios o perjuicios.

CLAUSULA TERCERA: COSA JUZGADA .-

De conformidad con el articulo 2386 del Cédigo Civil este convenio tiene efectos
de autoridad en cosa juzgada.

Se servira Usted, Senor Director, aprobar el presente acuerdo.

Se procede a [a firma de este convenio en cinco ejemplares de igual tenor y
valor.

En Quito, a los diez y nueve dias del mes de abrj

ﬁ/ w’# / / U/ st § ru‘(,w{f
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Sra. Ianca L!da Luna Gonzalez Ingenierc Gumercial Carlos Ramiro Gallardo Silva
DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ \AP DERADO ESPECIAL
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.




INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
LEPL
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TUTELA ADMINISTRATIVA No. 114-2001-ZWG

19 JUN 2002
FECHA DE NOTIFICACION: %o o L ?)
No. De RESOLUCION:
CASILLEROS:

INSTITUTO ECUATORIANO pDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- San Francisco de Quito, 14 de junio de 2002, las
10h.

ANTECEDENTES.-

Mediante escrito de 6 de noviembre de 2001, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.,
. presenta solicitud de tutela administrativa, por la presunia infraccién o los derechos
de propiedad industrial sobre la marca AVON, registrada en el Ecuador a nombre de
AVON PRODUCTS INC., con titulos No.286-80, renovada y vigente; el nombre
comercial AVON con titulo No. 161-95; titulo No. 150-96 para la clase 21; iitulo
No.1557-93 para la clase 8;y AVON Logo con titulo No. 1861-95 para la clase 3.
‘Productos AVON Ecuador S.A. presenta certificado de ser la unica distribuidora
autorizada para el expedido de cualquier producto fabricado y suminisirado por AVON
Products Inc., en el Ecuador. Por lo que pide la prdctica de una inspeccion al local
DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ, ubicada en la calle Venezuela 1080 y Olmedo, de
esta ciudad de Quito, a fin de que se verifique la viclacién de los derechos de propiedad
intelectual.

Con providencia notificada el 21 de febrero de 2002 esta Direccién Nacional de
Propiedad Industrial seniala el dia jueves 21 de febrero a las 10h45, para que se efectiie
la inspeccidi a DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ. Llevada a cabo las diligencias en
el diay hdm ‘sefialados se hace constar en el Acta que en el local se encontird de venta
varios pmductos que tenian como origen empresarial AVON PRODUCTS INC.

Con provzdencza noaﬁcada el 20 de marzo de 2002 se convoca a las partes a¢ una
audiencia.a.fin de que puedan expresar sus posiciones.

Con escrito de 22 de abril de 2002 se anexa copia del Acuerdo Transaccional celebrado
entre PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. y DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ.

Con estos antecedentes y;

CONSIDERANDO:




PRIMERO.- Lo dispuesto en el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual esia
Direccién Nacional de Propiedad Industrial en uso de sus facultades legales y
concluido el proceso investigativo debe proceder a dictar resolucién motivada sobre las
tuielas administrativas solicitadas.

SEGUNDO.- Que el acuerdo que forma parte de este tramite cumple con lo dispuesto
en el articulo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que el actor desiste de la
accién tutelar propuesta en contre de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzdlez propietaria
del local comercial DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ.

Por los antecedentes y consideraciones anteriores, y habiéndose solucionado el motivo
de la controversia que origind la accion tutelar conforme al texto del acuerdo, esta
Direccién Nacional de Propiedad Industrial,

RESUELVE:

Aprobar el Acuerdo transaccional suscrito por las partes v el desistimiento de {a accidn
administrativa, y disponer el archivo de la Tutela No. 114-01-ZWG. NOTIFIQUESE.-

CERTIFICO: que la resolucion que antecede se notificé el d:’ai 9 JUN 2 UU 2a PRODUCTOS AVON ECUADOR
S.A. al casillero 56 det [EPL y a la DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ al casillero fudicial No. 113 del Palacio de
Justicia de Quito..
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