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RESUMEN

El Trabajo de Titulacion realizado ha tenido, entre otros, los siguientes
objetivos: analizar la normativa marcaria aplicable en el Ecuador; realizar una
investigacion legal y doctrinaria de las marcas; establecer el procedimiento que
se debe realizar para registrar una marca y los diferentes recursos que se
pueden interponer; manifestar, desde el punto de vista personal, ciertas
recomendaciones para que sea mas eficaz el proceso de registro de las
marcas; establecer si las leyes ecuatorianas protegen de manera suficiente y
correcta los derechos marcarios; y, servir de herramienta para personas

familiarizadas y no familiarizadas con el registro de marcas.

A través de métodos inductivos, exploratorios e investigativos, se ha logrado
realizar un analisis completo del procedimiento de registro de marcas en el
Ecuador, unificando asi lo estipulado por las hormas aplicables y lo establecido

por la doctrina.

A lo largo del Trabajo se ha desarrollado detalladamente el procedimiento
correcto para alcanzar el registro de diferentes marcas en el Ecuador, asi como
también se han determinado ciertos conceptos esenciales y observaciones del

autor.

Aspiro que este texto sirva como una guia Util, tanto a profesionales del
Derecho como al publico en general, para amparar y hacer valer los derechos

gue se derivan de la proteccién de las marcas en el Ecuador.

SUMMARY

The work that | have done has the following objectives: analysis of the
trademark regulation that is applicable in Ecuador, carrying out a legal and
doctrine investigation of trademarks; establishing the procedure that must be
followed for the registration of a trademark and several actions that can be filed;
point out, as from a personal point of view, certain recommendations to render

the procedure of registration of trademarks more efficient; establishing if the



Ecuadorian laws protect adequately and correctly the trademark rights; and to
be a useful tool for person who are familiarized with the registration of

trademarks and for those who are not.

By means of inductive, explorative and investigative methods, a complete
analysis of the trademark registration procedure in Ecuador has been fulfilled,

this means unifying the regulations and the doctrine.

This work details the correct procedure for the registration of different
trademarks in Ecuador, some essential concepts and observations from the

author have been incorporated.

It is my wish that this work serves as a useful guideline for professionals, public

to defend their rights coming from the trademark protection in Ecuador.



INTRODUCCION

El desarrollo industrial y tecnolégico alrededor de todo el mundo, y la
competencia que existe dentro de los distintos mercados, han producido
durante el paso del tiempo, la aparicion diaria de infinitas creaciones
provenientes del intelecto humano, por lo que ha sido necesaria la
promulgacion de normas que protejan los derechos que tienen las personas

titulares sobre las mencionadas creaciones.

La Propiedad Intelectual es la encargada de proteger dichos derechos. Esta se
divide en dos categorias: la propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geograficas de

origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artisticas.

Particularmente las marcas, al constituir signos distintivos que indican que
ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una
persona o empresa determinada, y al ayudar a los consumidores a identificar
los diferentes productos o servicios dentro de un mercado, es importante

conocer los derechos y beneficios que otorgan sus registros.

La caida del Muro de Berlin, y con esto la caida del comunismo, provocaron la

aparicion de ideas neoliberales y politicas de globalizacion.

El libre mercado alrededor de todo el mundo y la apertura de fronteras, han
sido algunas razones para que las diferentes legislaciones reconozcan y
promulguen normas para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual,

dentro de ellos el derecho marcario.

El primer tratado internacional relativo a marcas fue la Convencién de Paris
celebrada el 20 de marzo de 1883. Dicha Convencion fue ratificada por el

Ecuador el 7 de mayo de 20012,

El Ecuador, al evidenciar que era muy necesaria la promulgacion de normas

reguladoras en el campo marcario, expidié el 18 de octubre de 1976 la Ley de

! Del 9 de noviembre de 1989, al viernes, 10 de noviembre de 1989.
2 Registro oficial No. 244 de 29 de julio de 1999.


http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989

Marcas de Fabrica® dentro del Pacto Andino adopté la Decisién 344% vy
posteriormente, el 2 de febrero de 2001, entr6 en vigor la Decision
484° Adicionalmente, ha ratificado convenciones como la suscrita en la Cuarta
Conferencia Internacional Americana sobre la Proteccion de Marcas de Fabrica

y de Comercio®.

Los mencionados tratados y la variedad de normas relacionadas con la
propiedad industrial, expedidas a lo largo del tiempo, han sido herramientas
para la solucién de controversias causadas dentro de dicho campo, las cuales
engendran dia a dia y son originadas especialmente por el abuso de
comerciantes que pretenden aprovecharse de la fama y del prestigio que ha

adquirido una determinada marca dentro del mercado.

Por estos motivos, es importante conocer sobre la materia de Propiedad
Industrial, especificamente sobre las marcas, y sobretodo, evidenciar si las
normas existentes dentro de este campo, son suficientes y efectivas para

solucionar los diferentes actos de competencia desleal.

* LEY DE MARCAS DE FABRICA, Registro Oficial No. 194, 18 de octubre de 1976.

* ACUERDO DE CARTAGENA, Decision 344, Registro Oficial No. 327, 30 de noviembre de 1993.

> ACUERDO DE CARTAGENA, Decisién 484, Registro Oficial No. 258, 2 de febrero de 2001.

® CONVENCION INTERNACIONAL AMERICANA, Cuarta Conferencia Internacional Americana
sobre la Proteccion de Marcas de Fébrica y de Comercio, Acuerdo Ministerial No. 245, Registro Oficial
No. 242, 5 de agosto de 1985.



CAPITULO 1: LA MARCA
1.1 CONCEPTO

Marca, es todo signo distintivo y perceptible que sirve para identificar los
productos y servicios existentes dentro del mercado. Estos signos pueden
componerse de una sola palabra, una combinacion de palabras, simbolos,
letras, figuras, imagenes, o pueden consistir en formas determinadas de

envases, envolturas o formas de presentacion de los productos.

La marca permite a los consumidores identificar el origen empresarial de
productos o servicios que desean adquirir, ofrece una calidad uniforme en

relacion con los bienes o servicios que representa y contribuye a su promocion.

A su propietario, le garantiza el derecho exclusivo para su uso por diez afios a
partir de realizado el registro (ciclo que puede ser renovado un sin nimero de
veces, por periodos iguales de diez afos), y le protege de competidores
desleales que por medio de falsificaciones de productos o denominaciones
excesivamente semejantes a las registradas, intentan aprovecharse del
reconocimiento y prestigio alcanzado por estas ultimas dentro del mercado, con

lo cual su titular obtiene beneficios econémicos y mayor seguridad juridica.

1.2 TIPOS DE MARCAS

Con el fin de obtener una base internacional comdn de los grupos de productos
y servicios que una marca puede proteger, éstos han sido agrupados en
cuarenta y cinco clases diferentes, pertenecientes a la Clasificacion de NIZA’
(Adoptada por el Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. 519 de 28 de julio
de 1981). Al efecto podemos encontrar las siguientes marcas:

a) Marcas de productos, las cuales estan comprendidas desde la Clase
Internacional 1 hasta la 34.

b) Marcas de servicios, las cuales constan desde la Clase Internacional
35 hasta la 45.

" Nomenclatura que divide a los productos y servicios en distintas clases, creada en 1957 y adoptada por
el Ecuador el 28 de julio de 1981, mediante Acuerdo Ministerial No. 519.


http://www.iepi.ec/iepi/documentos/comite/NIZA.pdf
http://www.iepi.ec/iepi/documentos/comite/NIZA.pdf
http://www.iepi.ec/iepi/documentos/comite/NIZA.pdf

Dentro de éstas podemos encontrar las siguientes:

c) Denominativas: compuestas por un conjunto de letras o nimeros, o
la combinacion de ambos.

d) Gréficas: constituidas por dibujos, figuras o simbolos.

e) Mixtas: formadas por la combinacién de las denominativas y las
gréficas.

f)  Tridimensionales: las cuales consisten en las formas de los

productos, envases, envolturas, etc.

1.3 REQUISITOS DEL SIGNO PARA SER CONSIDERADO COMO MARCA

No toda denominacién puede ser considerada como un signo distintivo, pues
ésta debe reunir las siguientes caracteristicas: distintividad, perceptibilidad, y
debe ser susceptible de representacion gréfica.

1.3.1 Distintividad

La distintividad es el requisito esencial de toda marca, ya que ésta necesita
indispensablemente diferenciarse de otros signos distintivos existentes, para
gue asi no exista riesgo de confusién entre las personas consumidoras, y no se
viole el derecho de exclusividad que tienen todas aquellas personas titulares de

marcas.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena con respecto a la distintividad
de las marcas ha expresado que, "La distintividad es el requisito esencial que
reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se
podra diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o
servicio de otro empresario 'estableciendo la procedencia o el origen
empresarial, asi como fijando una determinada competencia a base de la

calidad de los productos ofrecidos”.

A través de la distintividad se protege a todo productor, para que los bienes o

servicios que ofrece sean claramente distinguidos en el mercado; y al
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consumidor, quien tiene el derecho de distinguir cual producto o servicio debe
adquirir para solventar sus necesidades.

En este sentido, el momento en que un particular solicite el registro de un
signo, la Direccién Nacional de Signos Distintivos, se encargara de realizar los
respectivos examenes de registrabilidad, analizando para el efecto, su
distintividad inherente® y su distintividad frente a signos distintivos de propiedad

de terceros®.

La caracteristica de distintividad, se encuentra ligada al principio de

especialidad de las marcas.

El principio de especialidad se refiere a que la marca no puede proteger la
universalidad de productos y servicios existentes, ésta solamente ampara
especificamente los productos o servicios para los cuales fue registrada. Dicho
principio hace que el signo no sea distinto Unicamente por su denominacion,
sino también por el producto o servicio que protegera en el mercado. Por este
motivo, es indispensable que en la solicitud de registro de una marca, se

establezca el producto o servicio que dicho signo desea amparar™®.

1.3.2 Perceptibilidad

La marca, al ser un bien inmaterial, debe materializarse por medio del empleo
de toda clase de elementos, para que pueda ser percibido o captado por lo
sentidos (vista, gusto, olfato, tacto y audicidn), ésta es la Unica manera de que

el publico consumidor pueda conocerla, identificarla y aprehenderla.

1.3.3 Susceptibilidad de representacion grafica

La marca debe ser capaz de plasmarse para que sea captada por el sentido de
la vista, por lo tanto, debe consistir en descripciones 0 representaciones
realizadas a traveés de palabras, signos colores, figuras, etc., con el fin de que

sus componentes puedan ser apreciados dentro del mercado.

® Decision 486, articulo 135, literales a, b, ¢, d, e, f, g, h, i, 1, m, nyp.

¥ Proceso 21-1P-98.

0°E| Art. 138 de la Decision 486, determina que la solicitud de registro debera comprender una sola clase
de productos o servicios.
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“La representacion grafica del signo es una descripcion que permite formarse la
idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o

signos, o cualquier otro mecanismo idéneo..."™".

En Brasil, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, determina que las
marcas son registrables en la medida que sean visualmente perceptibles, por lo
que no son objeto de registro los signos sonoros gustativos y olfativos *2.

En Benelux (Bélgica, Bruselas y Luxemburgo), se ha considerado que puede
ser marca cualquier simbolo que pueda ser representado graficamente, es
decir una palabra, una foto o un dibujo y se use para distinguir productos y

servicios®.

En Australia las marcas pueden ser palabras, frases, letras, nimeros, sonidos,
olores, figuras, logos, dibujos y envases o la combinacion de éstos, siempre
que con su uso pueda llevarse a cabo la diferenciacion de los productos o

servicios que distinguen.

En paises como Espafia, México, Estados Unidos y Canadd, no hacen una
mencion expresa de las marcas olfativas, gustativas y auditivas, por lo que no

las excluyen del registro®®.

[{

Nuestro pais, al determinar en la Ley de Propiedad que: “...Podran registrarse

como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de

representacion gréfica...”®

, incluyendo los signos sonoros, tactiles u olfativos,
los cuales pueden ser representados por notas musicales, relieves o férmulas,

respectivamente.

' MARCO MATIAS ALEMAN, Marcas, Top Management. Bogota, pag. 77.

12 Tomado de la pagina de Web http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php
3 Tomado de la pagina de Web http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php
¥ Tomado de la pagina de Web http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php
!> Tomado de la pagina de Web http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php
14 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR, Art. 194,
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1.4 FUNCIONES

Las principales funciones de la marca son las siguientes:

1.4.1 Distinguir

Se han preguntado, qué sucederia si no podriamos identificar los productos o
servicios que deseamos adquirir, ya que todos son similares entre si? Pues la
respuesta es sencilla, los consumidores nos confundiriamos con frecuencia y

muy dificilmente podriamos adquirir lo que en realidad estamos requiriendo.

Por este motivo, la principal funcion de las marcas es permitir que el publico
consumidor las diferencie unas de otras, para que de esta manera las personas
podamos adquirir exactamente el producto o servicio que necesitamos para
satisfacer nuestras necesidades. Tal eleccion depende de ciertas
caracteristicas que se encuentran en productos o servicios identificados con
determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada

marca Yy reitere la eleccion de los bienes identificados con ella.

Dentro del mercado, la marca debe tener la capacidad de diferenciar los
diferentes productos o servicios de una empresa, de los demas productos o

servicios de igual o similar naturaleza que se oferten.

El consumidor, al poder distinguir las marcas ofertadas dentro del mercado,
podra reconocer la procedencia empresarial del producto o servicio que

adquiere, lo cual es muy beneficioso tanto para éste, como para el productor.

En el Ecuador, es obligatorio que en las etiquetas, empaques 0 envases que
acompafen o contengan un determinado producto, se determine expresamente

el nombre del fabricante’.

A manera de ejemplo expongo lo siguiente: una persona necesita comprarse
un automovil para realizar sus actividades diarias. EI comprador conoce
diversas marcas de vehiculos y las caracteristicas de varios de ellos, por lo

tanto, €l podra concurrir a un patio de autos y guiandose a través de la marca,

" Normas INEN, Registro Oficial No. 984, 22 de junio de 1988.
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lograra adquirir el vehiculo con las cualidades exactas para alcanzar sus

respectivas finalidades y expectativas.

1.4.2 Proteger

La marca obedece tanto a los intereses de los empresarios o comerciantes,

como a los de los consumidores.

La proteccion al empresario o al comerciante se produce debido a que evita
que terceras personas se aprovechen del prestigio y fama alcanzada por sus
marcas, a través de varios afios de esfuerzo e inversion, es decir, le convierte

en duefo exclusivo del signo.

Al consumidor, le protege ya que permite que éste tenga la posibilidad de
escoger el producto o servicio que en realidad desee 0 necesite, sin que exista,

por confusion, la contingencia de adquirir uno equivocado.

1.4.3 Publicitar

La marca cumple con la funcién de publicidad, a través de la cual el titular de la

marca propone y promueve productos cualificados.

En términos comerciales, donde mas éxito tiene la marca, es en la capacidad
gue la marca tenga para despertar el interés de quien lo percibe, y en identificar

de una manera original y novedosa el producto que lleva su nombre.

Este principio corresponde a la expresion marcaria en el producto mismo, por

cuanto esta dirigida al publico en general y especificamente al consumidor.

1.4.4 Garantizar

La marca garantiza al consumidor un uniforme origen empresarial y calidad de
los productos o servicios, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto
0 a solicitar la prestacion de un servicio, o hace porque confia en su origen
empresarial y desea obtener un producto o servicio de similar calidad e iguales

caracteristicas a los adquiridos en anteriores ocasiones.



14

1.5 SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES

1.5.1 SIGNOS REGISTRABLES

La Decision 486 de la Comunidad Andina, establece de manera taxativa en el
Art. 134, los signos que pueden registrarse como marca:

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.

d) Las letras y los nimeros.

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.

Todos los signos mencionados podran constituirse como marca en el Ecuador,
siempre que éstos reunan los requisitos estudiados en el numeral 1.3. del

primer capitulo.

1.5.2 SIGNOS NO REGISTRABLES

Los articulos 135, 136 y 137 de la Decision 486 de la Comunidad Andina

establecen los signos que no pueden ser registrados®®:

Los casos establecidos en el articulo 135, se encuentran dentro de las
prohibiciones absolutas o intrinsecas ya que se refieren a signos que no
pueden ser registrados como marcas para determinados productos o servicios
en la medida que guardan con éstos una determinada relacion. En este tipo de
prohibicién se analiza el signo solicitado en relacion directa con el producto o

servicio al que se pretende aplicar. Dichos signos son aquellos que:

18 Concordancia con los articulos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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a) No sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado.
b) Carezcan de distintividad.

c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion

de dicho producto o del servicio de que se trate.

d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja

funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

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

productos o servicios.

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion
comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o

en la costumbre del pais.

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre

delimitado por una forma especifica.

i) Puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geogréafica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios

de que se trate.

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para

los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
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causar un riesgo de confusibn o de asociacibn con la denominacién; o

implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

k) Contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas

espirituosas.

[) Consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de

inducir a confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien
sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos
de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de
garantia de los Estados y toda imitacién desde el punto de vista heraldico, asi
como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o

denominaciones de cualquier organizacién internacional.

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos
gue su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas

y calidades en los Paises Miembros.

0) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal
protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de

causar confusion o asociacion con la variedad.

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas

costumbres.

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplica, es decir, cuando dicho signo se ha convertido distintivo dentro

del grupo de productos o servicios que se encuentra.
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Esto significa que a pesar de que un signo que carece de distintividad, es
utilizado en el comercio para describir la calidad, la cantidad, etc. de un
determinado producto o servicio, es el nombre genérico o técnico del producto
0 servicio de que se trate, constituye una denominacion que sea usual para el
producto o servicio que identifica, es utilizado en el lenguaje corriente o en la
costumbre del pais, o esta conformado por un color aisladamente considerado,
si éste ha llegado a distinguir el producto o servicio que protege sin confundir a

los consumidores, podra ser objeto de registro.

En el articulo 136 se determinan signos que se encuentran dentro de las
prohibiciones relativas, los cuales no pueden ser objeto de registro debido a
que podrian afectar derechos de terceros, ya sean éstos concedidos por
marcas registradas, solicitudes reservadas con anterioridad o algun otro

derecho anterior a la solicitud en evaluacion.
Forman parte de este grupo los signos que:

a) Sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

causar un riesgo de confusion o de asociacion.

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rotulo o ensefa, siempre que dadas las circunstancias, su uso

pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacion.

c) Sean idénticos 0 se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de

confusién o de asociacion.

d) Sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre
que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o
de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor 0 una persona expresamente autorizada por el titular del signo

protegido en el Pais Miembro o en el extranjero.
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e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas
juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratAndose
del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector
pertinente del publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes

fueran declarados sus herederos.

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el

derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

g) Consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o
que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea

presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

h) Constituyan una reproduccién, imitacion, traduccién, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacidn con ese tercero o con sus productos 0 servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza

distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Adicionalmente, el articulo 137 de la Decision 486 establece que cuando la
oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
gue un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro. Esto significa, que
en nuestro pais el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual podra
rechazar de oficio el registro de un signo si éste perjudica los derechos

obtenidos con anterioridad por un tercero.

Como ejemplo me permito citar los siguientes casos:
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El 27 de noviembre de 2006, KOMPASS INTERNATIONAL
NEUENSCHWANDER S.A., solicitd el registro de la marca KOMPASS, tramite
No. 178203-06, destinada a la proteccion de los servicios de la clase
internacional No. 35, y a pesar de que no existido ninguna oposicion interpuesta
por terceros, la Autoridad rechazo de oficio la mencionada solicitud a través de
la Resolucion No. 6247, de 14 de diciembre de 2007, aduciendo que:
“Comparando el signo solicitado KOMPASS con la marca registrada
COMPASS HOTELS se determina que existen semejanzas gréfico-visuales,
fonético-auditivo capaces de producir confusidbn en el publico consumidor,
ademas esta destinado a proteger servicios encasillados en la misma clase
internacional No. 35, por lo tanto la concurrencia de las marcas en un ambito
comun daria lugar a error o confusién en el publico consumidor; con estos
antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares
y asi evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado

por la dilucion de su caracter distintivo y diferenciador...”.

El 28 de abril de 2008, COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, solicito el registro
del signo VALE INCO, tramite No. 198020, clase No. 6. Al igual que en el caso
anterior, no se presentaron oposiciones de terceros, pero la Autoridad denegd
dicho registro mediante Resolucion No. 6307937, de 7 de agosto de 2008, en
virtud de “...que existen semejanzas... lo que induciria a confusion al publico
consumidor y a los medios comerciales con la marca INCO, titulo No. 77-1920,
de propiedad de VALE INCO LIMITED”.
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1.6 DIFERENCIAS ENTRE MARCA Y: NOMBRE COMERCIAL, LEMA
COMERCIAL, INDICACION GEOGRAFICA - DENOMINACION DE
ORIGEN, APARIENCIA DISTINTIVA, MARCA COLECTIVA, MARCA DE
CERTIFICACION, ROTULO O ENSENA

Al habernos referido a la marca dentro del primer capitulo, y al tener ya una
nocién amplia de su concepto, tipos y caracteristicas, debemos ahora referirnos
a las clases de signos, para asi obtener las diferencias existentes entre los

Mmismaos.

1.6.1 NOMBRE COMERCIAL

La Ley de Propiedad Intelectual, en su articulo 190, define a nombre comercial
como todo signo o denominacion que identifica un negocio o actividad

econdmica de una persona natural o juridica.

El nombre comercial es protegido a partir de su uso publico, continuo y de
buena fe en el comercio, por al menos seis meses.'® Es decir, el titular de un
nombre comercial adquiere el derecho de uso exclusivo, sin necesidad de que

esté registrado.

El registro de un nombre comercial en la Direccién Nacional de Propiedad

Industrial, constituye una presuncién de propiedad a favor de su titular®.

La mencionada Ley de Propiedad Intelectual, prohibe la adquisicibn como
nombre comercial, un signo o denominacion que sea confundible con otro
utilizado previamente por otra persona 0 con una marca registrada®. Esto
significa que el nombre comercial que una persona adopte, no podra ser similar
con denominaciones que han sido usadas con anterioridad para distinguir algin

negocio, o con alguna marca registrada.

Y LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de
1998, Art. 230.
2 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de
1998, Art. 230.
2l LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de
1998, Art. 231.
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El procedimiento de solicitud de registro del nombre comercial es el mismo que

el establecido para marcas.

En el caso de los nombres comerciales, en cuyos titulos no consta indicada la
fecha de vencimiento, el periodo de vigencia se contara a partir de la fecha de
entrada en vigor de la Decision 486, es decir, a partir del 1 de diciembre de
2000, venciendo el 1 de diciembre de 2010%%. Pues anteriormente cuando
estaba vigente la Decision 344, los nombres comerciales tenian un periodo de

vigencia indefinido.

Los titulares de nombres comerciales pueden impedir a terceros el uso o
registro de nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan

provocar un riesgo de confusién o asociacién dentro del mercado®.

Finalmente la Ley de Propiedad Intelectual que hemos venido haciendo
alusion, establece que las disposiciones sobre marcas seran aplicables en lo
pertinente a los nombres comerciales®®, con lo cual estamos legalmente
autorizados para aplicar dentro de los nombres comerciales, las normas que

rigen a las marcas.

Entonces concluimos que las diferencias entre marca y nombre comercial son

las siguientes:

MARCA NOMBRE COMERCIAL

a) Protege productos o servicios. a) Protege la denominacion de un

negocio o actividad econdémica.

2 MEMORANDO No. 153-2004 - DGLTA — IEPI; OFICIO No. 04-209 P-IEPI.

Z LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de
1998, Art. 233.

* LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de
1998, Art. 234.
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b) Se la protege a partir de su|b) Se le protege a partir de su uso.

registro.

c) Su registro es constitutivo de|c) Su registro es meramente

derechos. declarativo.

1.6.2 LEMA COMERCIAL

La Ley de Propiedad Intelectual no precisa lo que es el lema comercial,
mientras que la Decisidon 486, en el Art. 175, lo define como la palabra, frase o

leyenda utilizada como complemento de una marca.

De la definicion determinada en la Decisién antes mencionada, deducimos que
la existencia o registro del lema comercial, depende de la existencia o registro

de la marca a la cual acompana.

“El lema comercial refuerza la distintividad de la marca que publicita. En
consecuencia, el lema comercial debe tener en si mismo la aptitud distintiva
necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un

concepto que realce su distintividad”*.

La solicitud de registro de un lema comercial se la hara de la misma manera
que la marca, pero en dicha solicitud se debe hacer constar la marca solicitada

o0 registrada con la cual se usara.

Su proteccidn nacera con su registro, y su vigencia estara sujeta a la vigencia

del signo al que acompana.

%> Resolucion No. 0422-1998/TRI-SPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la
Competencia y la Propiedad Intelectual.
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En el caso de los lemas comerciales, seran también aplicables, en lo
pertinente, las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas a

marcas.

Por lo tanto, las diferencias existentes entre marca y lema comercial, son las

siguientes:

MARCA LEMA COMERCIAL

a) Se la utliza para proteger|a) Se lo utiliza de completo de la

productos o servicios. marca.

b) Su vigencia no depende de la | b) Su vigencia depende de la vigencia

vigencia de ningun otro signo. de la marca que acompainia.

1.6.3 INDICACION GEOGRAFICA - DENOMINACION DE ORIGEN

A pesar de que la Decision 486 y la Ley de Propiedad Intelectual no hacen
ninguna diferenciacién entre una indicacién geografica y una denominacién de
origen, me parece importante que conozcamos que la primera, es un signo
utilizado para productos que tienen un origen geogréafico concreto y poseen
cualidades o una reputacion derivadas especificamente de su lugar de origen; y
la segunda, es un tipo especial de indicacién geogréfica, que se aplica a
productos que poseen una calidad especifica derivada exclusiva o
esencialmente del medio geogréafico en el que se elaboran. El concepto de

indicacion geografica engloba a las denominaciones de origen.

Por lo general, una indicacién geografica consiste en el nombre del lugar de
origen de los productos. El ejemplo mas conocido es el de los productos
agricolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de produccién, y estan
sometidos a factores locales especificos como el clima y el terreno. Las
indicaciones geograficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos

agricolas como, por ejemplo, TOSCANA para el aceite de oliva producido en
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esa region italiana (indicacion geogréfica protegida en Italia, en virtud de la Ley
N° 169 de 5 de febrero de 1992); o ROQUEFORT para el queso producido en
Francia (indicacion protegida en la Union Europea, en virtud del Reglamento
CE N°2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de
certificacion US N° 571.798) %,

A pesar de que la gran mayoria de indicaciones geograficas son utilizadas en
productos agricolas, no impide de que las mismas sirvan para destacar las
cualidades especificas de un producto que sean consecuencia de factores
humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos
conocimientos y tradiciones de fabricacion concretos. Un ejemplo es el término
SWITZERLAND (Suiza) o SWISS (suizo), considerado como indicacion
geografica en numerosos paises para productos fabricados en Suiza,

particularmente para relojes®’.

Las diferencias entre una marca y una indicacion geogréfica son las siguientes:

MARCA INDICACION GEOGRAFICA

a) Utilizada para diferenciar los bienes | a) Utilizada para indicar a los
y servicios dentro del mercado. consumidores que un producto
procede de cierto lugar y que posee
ciertas caracteristicas derivadas de

dicha area de produccion.

% Tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html.
2" Ejemplo tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html.




25

b) Le otorga a su titular el derecho de

uso exclusivo.

b) No otorga derecho de uso
exclusivo, pues puede ser utilizada
por todos los productores que fabrican
sus productos en el lugar designado
por la indicacion geografica, y cuyos
productos comparten las cualidades

tipicas de su lugar de origen.

1.6.4. APARIENCIA DISTINTIVA

El articulo 235 de la Ley de Propiedad Intelectual define a una apariencia

distintiva como: “Todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras

y disefios caracteristicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo

identifiquen y distingan en la presentacion de servicios o venta de productos”.

Las apariencias distintivas son marcas que estan protegidas dentro de nuestra

legislacion, de la manera que se amparan a los nombres comerciales, es decir,

estan protegidos a partir de su uso publico, continuo y de buena fe en el

comercio por al menos seis meses, y su registro constituye una presuncion de

propiedad a favor de su titular.

Diferencias entre marca y apariencia distintiva:

MARCA

APARIENCIA DISTINTIVA

a) Se

registro.

la protege a partir de su

a) Se le protege a partir de su uso.

b) Su

derechos.

registro es constitutivo de

b) Su meramente

declarativo.

registro es
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C) Su registro es constitutivo de|c) Su registro es meramente

derechos. declarativo.

1.6.4 MARCA COLECTIVA

La marca colectiva es toda denominacién cuyo titular es una persona juridica,

gue agrupa a las personas autorizadas para usar la marca.

Cualquier signo que posea suficiente aptitud distintiva sera idoéneo para
constituir una marca colectiva. Es decir, pueden constituir marcas colectivas los

signos que reunan los requisitos necesarios para constituir marcas.

En el Ecuador, el momento de solicitar una marca colectiva, debe
acompafarse, ademas de los documentos requeridos para marcas, los
siguientes: copia de los estatutos de la asociacién, organizacién o grupo de
personas que solicite el registro de la marca colectiva, copia de las reglas que
el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o
servicios, la indicacion de las condiciones, la forma como la marca colectiva

debe utilizarse, y la lista de integrantes?®.

Las diferencias que existen entre una marca y una marca colectiva, son las que

a continuacion detallo:

%8 Articulo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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MARCA

MARCA COLECTIVA

a) Para solicitarla se debe presentar

Unicamente la solicitud con los

requisitos establecidos por la Ley.

de
debe
presentar copia de los estatutos, copia

a) Para solicitarla, ademas

presentar la solicitud, se
de las reglas que el peticionario utiliza
para el control de los productos o
servicios, las condiciones, la forma
como debe ser utilizada y la lista de

integrantes.

b) Puede transferirse cuando su titular

lo desee.

b) Puede transferirse

cuando exista la autorizacion de la

siempre y

asociacion, organizacion o grupo de
personas que la hubiere solicitado o

registrado

c) El usuario puede ser Unicamente su
0 sus titulares, o las personas que

hayan adquirido la respectiva licencia.

¢) Pluralidad de usuarios.

1.6.5 MARCA DE CERTIFICACION

La marca de certificacion, es todo signo utilizado para indicar que los productos

0 servicios que protege, cumplen un conjunto de normas establecidas por el

titular del registro de la marca de certificacion. Dichas normas pueden consistir

en reglas acerca del material utilizado, la fabricacion, la calidad, etc. Estas

marcas pueden ser utilizadas por toda persona cuyos productos O servicios

cumplan dichas normas.
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Las disimilitudes entre una marca comun y una marca de certificacion son las

siguientes:

MARCA

MARCA DE CERTIFICACION

a) De uso exclusivo.

a) Podra ser utilizada por todos
aquellos que cumplan con las normas

establecidas.

b) Puede ser titular una persona

natural o juridica.

b) Pueden ser titulares Unicamente
empresas o instituciones, de derecho
privado o0 publico o un organismo

estatal, regional o internacional.

c) Para solicitarla se debe presentar

Unicamente la solicitud con los

requisitos establecidos por la Ley.

c¢) Para su solicitud, debera
acompariarse el reglamento de uso de
la marca que indique los productos o
servicios que podran ser objeto de
certificacion por su titular, que defina
las caracteristicas garantizadas por la
presencia de la marca, y que describa
la manera en que se ejercera el control
de tales caracteristicas antes y
después de autorizarse el uso de la

marca.

1.6.6 ROTULO O ENSENA

Los rétulos son carteles o letreros.

Las ensefas son insignias o estandartes.
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La proteccién de los rotulos o ensefias se regird por las disposiciones relativas

al nombre comercial®®.

Por este motivo los rétulos o ensefias tienen las mismas diferencias que

poseen los nombres comerciales con las marcas:

MARCA ROTULO O ENSENA

a) Se la protege a partir de su|a) Se le protege a partir de su uso.

registro.

b) Su registro es constitutivo de|b) Su registro es meramente

derechos. declarativo.

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana no hace referencia a los rétulos o

ensefas.

1.7 ALCANCE DE PROTECCION DE LA MARCA

En nuestro pais, el titular de una marca adquiere derechos sobre la misma el
momento que la registra, esto significa que el sistema para la proteccién de una
marca en el Ecuador, es el atributivo, el cual establece el registro como
requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario. Solamente
quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a
oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido, o
a solicitar la anulacion del registro de otra marca cuando se haya aprobado su

inscripcion en perjuicio de sus intereses.

La proteccion obtenida con el registro de la marca, se extiende a todo el
territorio nacional donde fue registrada (principio de territorialidad). Dicha
proteccion esta limitada a la clase internacional perteneciente al producto o

servicio que el signo ampara (principio de especialidad).

29 Decision 486, Articulo 200.
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El principio de territorialidad es un limitante natural de la marca. Una marca no
puede proteger la universalidad de los productos o servicios existentes, no es
un derecho que podemos hacer valer tan facilmente en cualquier lugar del
mundo, pues el derecho que posee el titular sobre una determinada marca,

solo lo tiene dentro del territorio en el que dicha marca fue registrada.

El principio de especialidad es inherente a la marca, como dice Fernandez-
Novoa: “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que
es un signo puesto en relacion con una o varias clases de productos o
servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo
per se, sino sobre un signo puesto en relacibn con una o varias clases de
productos o servicios™, es decir, es de su naturaleza que una marca proteja
un producto o servicio determinado, por lo que ésta solamente puede ser

registrada en una clase internacional.

Existe una sola excepcion en la que los mencionados principios no son
aplicables a ciertos signos, ésta es cuando se trata de una marca notoria o de

alto renombre.

Una marca notoria es aquella conocida por la mayor parte del publico
consumidor en un pais o0 regién determinada, dentro de los productos o

servicios que protege.
La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en su articulo 197 establece:

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendran en

cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico como

signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;

b) La intensidad y el ambito de la difusién y de la publicidad o promocion de la

marca,

30 Fernandez-Novoa, Carlos, op. cit., p. 278.
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c) La antiglledad de la marca y su uso constante; vy,

d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos o servicios que

distinguen la marca”.

Ahora bien, el momento de determinar la notoriedad de una marca, la Autoridad

debe tener en cuenta los siguientes factores:

“a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

de cualquier Pais Miembro;

b) La duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera

de cualquier Pais Miembro;

c) La duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera
de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento

o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del

Pais Miembro en el que se pretende la proteccion;
f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o

licencia del signo en determinado territorio;

i) La existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca

proteccion;
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j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero™".

Una marca renombrada debera encontrarse enmarcada dentro de los criterios
que deben ser considerados para las marcas notorias, establecidos en el
articulo 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, pero en este caso deberéa ser
conocida por el publico en general (Articulo 198 de la Ley de Propiedad
Intelectual), es decir, no basta solamente que sea acreditada por los
consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o

servicios que protege la marca, sino por toda la poblacion.

1.8 CLASIFICACION INTERNACIONAL NIZA DE LAS MARCAS, NOVENA
EDICION

La Clasificacion Niza o el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, fue
creada en 1957 con el fin de agrupar los productos o servicios existentes en
diferentes tipos de clases. Est4 basada en un tratado multilateral administrado
por la OMPI y esta abierta a los Estados parte en el Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Industrial.

Los Estados miembros del Arreglo de Niza se encuentran obligados a utilizar y
establecer en sus documentos y publicaciones oficiales las clases de los

productos o servicios que protege una marca.

Hasta el mes de enero de 2009, eran parte del Arreglo de Niza 83 Estados.
Estos han adoptado y aplican la Clasificacion de Niza para el registro de las
marcas. Ademas, también utilizan la Clasificacion de Niza las oficinas de
marcas de mas de 65 paises que no son parte en el Arreglo de Niza, cuatro

organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI%2,

3! Decision 486 de la Comunidad Andina, articulo 228.
%2 Tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/classifications/nice/es/
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La Clasificacion de Niza esta formada por una lista de clases. Cada una de
éstas posee una nota explicativa y los productos o servicios que pertenecen a
la misma. Existen 45 clases de las cuales 34 son de productos (de la 1 a la 34)

y 11 son de servicios (de la 35 a la 45).

Esta Clasificacion es revisada periédicamente y cada 5 afios se publican
nuevas ediciones. La actual edicion es la novena, la cual entré en vigor el 1 de

enero de 2007, y es la que a continuacion expongo:

H
QI%\

Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, asi como a la agricultura,
horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en estado bruto;
abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de
metales; productos quimicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes;
adhesivos (pegamentos) destinados a la industria..
02 |Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias
tintéreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para
pintores, decoradores, impresores Y artistas.

03 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumeria, aceites esenciales,
cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos.

04 | Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo;
combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujias y mechas
para el alumbrado.

05 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apésitos; material
para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destruccién de animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

06 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccidn metalicos; construcciones
transportables metalicas; materiales metalicos para vias férreas; cables e hilos metalicos no
eléctricos; cerrajeria y ferreteria metalica; tubos metélicos; cajas de caudales; productos
metalicos no comprendidos en otras clases; minerales.

07 Méaquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehiculos terrestres);

acoplamientos y 6rganos de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres);
instrumentos agricolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

08 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchilleria, tenedores y
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
09 Aparatos e instrumentos cientificos, nduticos, geodésicos, fotogréficos, cinematograficos,

opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspeccién), de socorro (salvamento)
y de ensefianza; aparatos para la conduccion, distribucion, transformacion, acumulacién,
regulacién o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisién, reproduccién del
sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores
automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores.
10 | Aparatos e instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura.
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11 |Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapor, de coccidn, de refrigeracion, de

secado, de ventilacion, de distribucion de agua e instalaciones sanitarias.

12 Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea 0 acuatica.

13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

14 Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no
comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas; relojeria e instrumentos

cronométricos.

15 Instrumentos de musica.

16 Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina

(excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias
plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en

otras clases; productos en materias plasticas semielaboradas; materias que sirven para
calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metalicos.

18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases;
pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria.

19 Materiales de construccidén no metélicos; tubos rigidos no metélicos para la construccion;
asfalto, pez y betlin; construcciones transportables no metalicas; monumentos no metalicos.

20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho,
cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar,

sucedaneos de todas estas materias o de materias plasticas.

21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepcion
de los pinceles); materiales para la fabricacion de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro;
vidrio en bruto o semielaborado (con excepcion del vidrio de construccidn); cristaleria, porcelana

y loza, no comprendidas en otras clases.

22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campania, toldos, velas, sacos (no comprendidos en
otras clases); materias de relleno (con excepcién del caucho o materias plasticas); materias

textiles fibrosas en bruto.

23 Hilos para uso textil.

24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

25 Vestidos, calzados, sombrereria.

26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores

artificiales.

27 | Aifombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de suelos; tapicerias murales que

no sean de materias textiles.

28 Juegos, juguetes; articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases;

decoraciones para arboles de Navidad.

29 | Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas,
secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y

grasas comestibles.

30 Café, te, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

31 |Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales

vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los
animales; malta.

32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de

frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas
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Bebidas alcohdlicas (con excepcidn de cervezas). |
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Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

35 Publicidad; gestién de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina.

36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

37 Construccion; reparacion; servicios de instalacion.

38 Telecomunicaciones.

39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de viajes.

40 Tratamiento de materiales.

41 Educacion; formacidn; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

42  |Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos;
servicios de andlisis y de investigacién industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software.

43 Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o

animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
45 | Servicios juridicos; servicios de seguridad para la proteccion de bienes y de personas; servicios

personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.
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CAPITULO 2: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS
MARCAS

Como dije anteriormente, el registro de marcas en el Ecuador tiene un caracter
atributivo, es decir, su titular gozara de los derechos que otorga la marca
solamente cuando haya inscrito la denominacion en la Oficina Nacional

competente.

La propiedad de una marca le permite a su titular prohibir a terceros el uso de
la misma, y a ejercer las acciones correspondientes contra quien vulnere su

derecho.

Entre los paises miembros de la Comunidad Andina, o entre éstos y algun otro
pais con el que tengan un vinculo por algun tratado que contemple un derecho
de prioridad andlogo al que establece la Decision 486, se podra invocar
prioridad en la solicitud de un signo; esto es, cuando una persona haya
solicitado con anterioridad un signo ante la oficina nacional competente de un
pais miembro, tendra preferencia para solicitar la misma denominacion dentro
de otro pais miembro, siempre y cuando la solicitud invocada sea presentada
en un plazo maximo de 6 meses contados a partir de la fecha de la primera

solicitud y se refiera exactamente a los mismos productos o servicios®.

También se otorgard prioridad al titular de una solicitud, cuando el signo
solicitado haya sido utilizado en una exposicion realizada en el pais y
reconocida oficialmente. En este caso los seis meses se contaran a partir de la
fecha en que los productos o servicios con la respectiva marca se hayan
exhibido por primera vez, lo cual debe ser acreditado con una certificacion

expedida por la autoridad competente de la exposicion*.

% Decision 486 de la Comunidad Andina, articulo 9.
% Ley de Propiedad Intelectual, articulo 200.
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2.1 INSTITUCION ANTE QUIEN SE TRAMITA EL REGISTRO DE LAS
MARCAS (INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL - IEPI)

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), fue creado a través
de la Ley de Propiedad Intelectual No. 83, la cual fue publicada en el Registro
Oficial No. 30 (19 de mayo de 1998).

Es una persona juridica de derecho publico, que se encarga de regular el

control de la aplicacion de las leyes que rigen la propiedad intelectual.

El representante legal, es el presidente del Instituto, quien es nombrado por el

Presidente de la Republica para un periodo de 6 afios.

La Institucién estd conformada por 3 areas: Propiedad Industrial, Derechos de
Autor y Derechos Conexos, y Obtenciones Vegetales; cada una de éstas se
compone por distintos directores quienes son nombrados por los mismos 6
afos, al igual que los miembros que conforman los Comités de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y Derecho de Autor, los cuales
estan integrados por tres miembros cada uno, designados por el Consejo
Directivo del IEPI.

La oficina matriz se encuentra en Quito, y existen oficinas regionales en

Guayaquil y Cuenca.

2.2 SOLICITUD Y REQUISITOS

La solicitud de registro de una marca se la realiza a través de un formulario
otorgado por el IEPI, el cual debe ser firmado por el solicitante y su abogado
patrocinador.

Dicha solicitud debe ir acompafada de los siguientes documentos:
comprobante de pago de tasa por solicitud de registro de marcas (54 dolares),
la cédula de ciudadania en caso de que el solicitante sea persona natural o el
nombramiento de representante legal en caso de que sea persona juridica, el

poder en caso de personas juridicas extranjeras, si el signo es mixto se
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necesita adjuntar 6 etiquetas de 5x5 cm., y el documento de prioridad si se ha
solicitado un registro previo en otro pais miembro de la Comunidad Andina®.

2.3 PROCEDIMIENTO

La solicitud de registro debe ser presentada ante la oficina matriz (Quito), la
cual es la Unica autorizada para establecer la fecha de presentacion, es decir,
ésta es la encargada de implantar en la solicitud el dia y la hora en que la

misma fue presentada.

Cabe aclarar que las oficinas regionales (Guayaquil y Cuenca) no estan
autorizadas para otorgar la fecha de presentacion, éstas Unicamente cumplen

con recibir documentos.

Una vez presentada la solicitud de registro del signo, la Direcciébn de Marcas,
realiza el primer examen que consiste en verificar si la misma cumple con todos

los requisitos formales.

En caso de que la solicitud cumpla con todos los requerimientos, sera
publicada en la Gaceta del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(tiempo aproximado desde la presentacion de la solicitud: 1 mes), la cual

circula cada mes del afo.

Una vez que ha sido publicada, se concede a terceras personas el plazo de 30
dias para interponer una demanda de oposicion en contra del signo solicitado,
0 extensidon para presentar dicha demanda, siempre y cuando se legitime el
interés del accionante. Dentro de nuestro medio se entiende que la persona
tiene legitimo interés Unicamente cuando es propietaria de un registro o
solicitud prioritaria de una marca igual o similar a la presentada. Si se llegare a
plantear solamente una solicitud de extensién, el IEPI mediante providencia,
concedera al peticionario 30 dias adicionales para que presente su oposicion
(plazo que no podra ser prorrogable).

% Tomado de la pagina Web http://www.iepi.ec/main.asp?goto=preguntas.asp
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Si no ha existido oposicion en contra de la solicitud presentada, la Direccion de
Marcas procede a realizar un segundo examen, en el que verifica si el signo

solicitado cumple con los requisitos para alcanzar el registro.

El Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolucion en la que
niega o acepta el registro de la marca (tiempo aproximado desde la
presentacion de la solicitud: 4 meses), resolucion que puede ser objeto de los
recursos establecidos en el Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la
Funcion Ejecutiva (reposicion, revision o apelacién), de los cuales me referiré

mas adelante.

Si la resolucion fuese favorable, el solicitante debera depositar la cantidad de
28 ddlares, la cual cubre el valor de la tasa por emisién del titulo. Dicha tasa
debera ser presentada por medio de un escrito en el que se establezca el

namero de tramite y el nombre de la marca solicitada.

Una vez hecho el pago de la tasa, se otorgara el titulo de registro de la marca,
el cual es el unico documento habilitante para poder probar el registro de un

signo (tiempo aproximado desde la presentacion de la solicitud: 6 meses).

2.4 DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA

El principal derecho que otorga el registro de una marca y de donde se derivan
todos los demas derechos, es el de permitir a su titular usar de manera

exclusiva dicha denominacioén.

Es por este motivo que su propietario podra impedir que un tercero, sin su
consentimiento, realice los actos determinados en el articulo 155 de la Decision

486 de la Comunidad Andina36, éstos son:

“a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

% Concordancia con el articulo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos;

c) Fabricar 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 confusién o
un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que existe

riesgo de confusion;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén
de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, o por razon de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular;

f) Usar 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”.
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2.5 RENOVACION, CAMBIO DE NOMBRE, FUSION, TRANSFERENCIA,
CAMBIO DE DOMICILIO, LICENCIAS

De la renovacion.- El registro de una marca debe ser renovado cada 10 afios
contados a partir de la fecha de su otorgacion, es decir, para que su titular
continué beneficiandose de los derechos conferidos por su registro, éste
debera presentar una solicitud de renovacion de dicha marca ante el IEPI. La
mencionada solicitud se la debe presentar a través de un formulario conferido
por el IEPI, el cual debe ser llenado correctamente con todos los datos
requeridos, y puede ser presentado 6 meses antes, 0 6 meses después

(periodo de gracia) de la fecha de vencimiento de la marca®".

La decision 85 de la Comunidad Andina determinaba que para renovar una
marca era necesario probar que su titular la estaba usando, sin embargo, en la
actualidad el propietario de una denominacion puede renovarla inclusive en el

caso de que no esté haciendo uso de la misma.

En el caso de que el titular de una marca no presente la solicitud de renovacion
dentro de los doce meses permitidos por la Ley (6 meses anteriores a su
caducidad, o dentro de los 6 meses del plazo de gracia), la marca sera
caducada y su titular perderd los derechos que tuvo sobre el determinado
signo. Para volver a recuperarlos debera solicitar nuevamente la mencionada
denominacién, sin perjuicios de que terceros se opongan a Su registro o la

Autoridad realice observaciones de oficio.

Del cambio de nombre.- En el caso de que el titular de una marca pase a
llamarse de diferente manera, éste debera presentar el respectivo formulario de
cambio de nombre, anexando a éste el pertinente documento de cambio de

nombre.

De la fusién.- La fusion de una compafiia segun la legislacién ecuatoriana se
produce cuando: “dos o mas compafiias se unen para formar una nueva que

les sucede en sus derechos y obligaciones; y, cuando una o mas compafias

" LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Articulo 213; DECISION 486, Articulo 153.
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son absorbidas por otra que contintia subsistiendo™®

, €s decir, el momento que
una sociedad se junte o sea absorbida por otra, el titular resultante de la fusion
debera presentar ante el IEPI la solicitud de fusién, conjuntamente con el

respectivo documento de fusion.

De la transferencia.- En el caso de que una sociedad o una persona natural
transfiera a un tercero los derechos que tiene sobre una determinada marca, el
actual titular de la misma, debe presentar una solicitud de transferencia (a
través de un formulario otorgado por el IEPI), y acompafiar a la misma el

respectivo documento de transferencia.

Del cambio de domicilio.- Si la empresa o la persona natural titular de una
marca, cambiare la direcciébn de su domicilio, es recomendable que presente
una solicitud de cambio de domicilio, para que asi conste la direccion actual de
su propietario. Dicha solicitud se la realiza también por medio de un formulario
otorgado por el IEPI, y debe adjuntarse a la misma un documento que pruebe
el mencionado cambio, 0 en el caso pertinente Unicamente el poder en el que

conste la nueva direccion del titular.

De la licencia.- Al contrato de licencia de una marca lo podemos definir como:
“Aquel contrato en virtud del cual el titular de una marca (licenciante)
reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario) a usarla™® |, es
decir, a través del mencionado contrato el titular de una marca otorga la
autorizacién a un tercero para que éste haga uso de la misma por un tiempo

determinado y a cambio de una contraprestacion pactada.

El contrato debera ser presentado ante el IEPI, conjuntamente con el formulario

otorgado por la misma Institucion.

% LEY DE COMPANIAS, Articulo 337.
¥ DR. ALBERTO CASADO CERVINO.
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2.6 CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

La uUnica razén por la cual puede producirse la caducidad del registro de una
marca, es si su titular no solicita la renovacion de la misma dentro de los 6
meses anteriores a la fecha de su vencimiento o dentro del periodo de gracia (6

meses después de la fecha de su vencimiento).

En relacion a lo mencionado, nuestra legislacion determina lo siguiente: “E/
registro de la marca caducard de pleno derecho si el titular no solicita la

renovacion, dentro del término legal, incluido el periodo de gracia”*

El legislador, al establecer que la caducidad del registro de una marca se
producira de pleno derecho, se refiere a que no serd necesario que la
Autoridad o un tercero declare la caducidad de la misma, ésta caducara

automaticamente.

2.7 NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

La Decision 486 hace una distincion entre los tipos de nulidades de registro de
marcas: la absoluta y la relativa. En ambos casos la Autoridad competente
podra decretar dicha nulidad de oficio o por peticién de un tercero.

La nulidad absoluta® se produce en los casos que el registro de una marca se

haya otorgado contraviniendo lo dispuesto en los articulos:

134 de la Decisién 486*: “A efectos de este régimen constituirdA marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de

representacion gréfica...”; y,

“ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, articulo No. 214.

* Es aquella por medio de la cual se deja sin ningun efecto juridico un acto, generalmente es declarada de
oficio por la Autoridad. Se produce por un objeto o causa ilicita, o por la omision de algun requisito o
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideracion a la
naturaleza de ellos y no la calidad de el estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Se la llama
también, como nulidad insaneable.

*2 Concordancia con el articulo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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135 de la Decisién 486*%: “No podran registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior.
b) Carezcan de distintividad.

c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion

de dicho producto o del servicio de que se trate.

d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja

funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

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

productos o servicios.

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion
comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o

en la usanza del pais.

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre

delimitado por una forma especifica.

i) Puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios

de que se trate.

* Concordancia con el articulo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusibn o de asociaciébn con la denominacion; o

implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

k) Contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas

espirituosas.

[) Consistan en una indicacién geogréafica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien
sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos
de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de
garantia de los Estados y toda imitacién desde el punto de vista heréldico, asi
como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o

denominaciones de cualquier organizacién internacional.

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos
gue su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas

y calidades en los Paises Miembros.

0) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal
protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de

causar confusién o asociacion con la variedad; o

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas

costumbres™*,

La nulidad relativa®® podra ser decretada por la Autoridad, cuando un registro
de marca haya sido otorgado en contradiccion de lo dispuesto en el articulo

136 de la Decisién 486, que establece:

4 Decision 486 de la Comunidad Andina, articulo 135.
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“No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

causar un riesgo de confusién o de asociacion.

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso

pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion.

c) Sean idénticos 0 se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de

confusién o de asociacion.

d) Sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre
gue dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o
de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo

protegido en el Pais Miembro o en el extranjero.

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas
juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose
del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector
pertinente del publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes

fueran declarados sus herederos.

** Es aquella que se produce por cualquier otro vicio que no cause la nulidad absoluta del acto, como lo es
la incapacidad, la omision de formalidades, solemnidades, etc. Da derecho a la rescision del acto o
contrato. Existen personas interesadas que pueden pedir la anulacién del mismo, mientras tanto, el acto es
valido. También se le conoce como nulidad saneable.

*® Concordancia con el articulo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el

derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

g) Consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o0 signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o
gue constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea

presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; vy,

h) Constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacidn con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza

distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

También puede producirse la nulidad relativa cuando el registro de una marca
haya sido efectuado de mala fe. La Decision 486 establece que esta accion
prescribird a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro
que fue impugnado.

Ahora bien, ya hemos revisado lo que establece la Normativa Andina en
relacion a la nulidad de un registro de una marca, a continuacién analizaremos

lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual respecto del tema.

Nuestra Ley determina que cuando el registro de una marca se hubiere
otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su
concesion, cuado se lo hubiere otorgado en contravencion a los articulos 194,
195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, y cuando el registro se hubiere
obtenido de mala fe, el Comité de Propiedad Intelectual, podra decretar a
nulidad de un registro, a través de un recurso de revision interpuesto por una

tercera persona.

Es considerada mala fe, entre otros, los siguientes actos:
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a) El momento que un representante, distribuidor o usuario del titular de una
marca que haya sido registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro
de dicha marca o de una confundible con aquella. Esto siempre y cuando no

haya tenido el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

b) Cuando quien solicita el registro o lo haya obtenido, sea quien desarrolla

como actividad habitual el registro de marcas para su comercializacion.

c) Cuando el registro se hubiere obtenido con violacion a la Ley o al
procedimiento establecido por la misma, y esto haya influido sustancialmente

en su otorgamiento.

Como hemos podido evidenciar en los casos mencionados, sera el IEPI quien
tendra que declarar la nulidad de un registro, siempre y cuando un tercero sea
quien lo solicite a través de un recurso de revision, por lo que debemos
cefiirnos a lo que establece el Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de

la Funcién Ejecutiva, respecto del mencionado recurso.

El articulo 178 del Estatuto, determina que en los casos en que las
resoluciones o actos hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de
derecho que aparezca de los documentos que conformen el expediente o de
disposiciones legales expresas, 0 si con posterioridad aparecieren documentos
importantes ignorados al expedirse el mencionado acto o resolucion, el plazo
para interponer el recurso de revision es de tres afos, a partir de la vigencia del

acto o resolucion.

En el caso de nulidad relativa, vencido el plazo de 3 afios para interponer el
recurso de revision, la Autoridad competente, es decir, el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, segun lo prescrito en la Décima Disposicion

£

Transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual determina: “...Hasta que
sean creados los juzgados y tribunales de propiedad intelectual, los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo conoceran sobre las causas
relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones vy

competencias atribuidas por la presente Ley, a excepcion de las diligencias
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cautelares, que seran conocidas por los jueces de lo civil” sera el encargado de
conocer la demanda de nulidad, la cual prescribe en 5 afios después de la
concesion del registro objeto de la accion de nulidad, segun lo establecido en el
Art. 172 de la Decision 486, y 10 afios segun lo determinado en el Art. 228 de
la Ley de Propiedad Intelectual. En virtud de que la Decisidn esta
jerdrquicamente por encima de la Ley, para los fines pertinentes se tomara en

cuenta lo que establece la primera.

La mencionada demanda debe ser tramitada en juicio verbal sumario, segun lo

determinado en el articulo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Una vez analizadas las dos normas relacionadas al tema, podemos concluir
que para ejercer la accion de nulidad absoluta, no existe un tiempo de
prescripcion, ésta puede plantearse en cualquier momento después de la
concesion del registro (si no han pasado mas de tres afios desde su
otorgamiento se la puede presentar ante el Comité de Propiedad Intelectual,
caso contrario debe ser planteada ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo); mientras que la accion de nulidad relativa se la plantea a través
de un recurso de revision ante el Comité de Propiedad Intelectual (si no han
trascurrido mas de tres afios desde la concesion de la marca), o ante el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (si ya transcurrieron 3 afios y
no se planted el recurso de revision), antes de cumplidos 5 afios de la

resolucién dictada por la Autoridad concediendo el respectivo signo.
Para una mejor compresion, me permito citar los siguientes ejemplos:

a) Nulidad absoluta: Pedro registré el 26 de enero de 2008 la marca RAPIDO,
para proteger productos encasillados dentro de la clase No. 12 (Vehiculos;
aparatos de locomocion terrestre, aérea o0 acuatica), por lo tanto, al ser ésta
una denominacion de uso comun para el amparo de productos de la
mencionada clase, y al estar inmersa en la prohibicion establecida en el articulo
135 de la Decision 486, literal g), puede ser objeto de nulidad absoluta, la cual
podra ser declarada de oficio por la Autoridad o a peticion de parte. En este

caso la acciéon de nulidad podra plantearse en cualquier momento, hasta el 26
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de enero de 2011 ante el Comité de Propiedad Intelectual, trascurrido ese

tiempo, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

b) Nulidad relativa: Juan registré el 3 de marzo de 2007 la marca SPLIT para
proteger productos de la clase No. 25. Posteriormente, aparece Miguel y
registra la marca SPPLIIT para amparar productos de la misma clase. En este
caso, es obvio que las marcas SPLIT y SPPLIIT son extremadamente
semejantes, por lo que el segundo registro esta afectando indebidamente el
derecho de exclusividad que tiene Juan sobre la marca SPLIT. Por este motivo
el segundo registro puede ser objeto de una nulidad relativa, ya que encaja
perfectamente en la prohibicion establecida en el articulo 136 de la Decision
486, literal a).

Ahora bien, para poder iniciar una accion de nulidad relativa en el presente
caso, sera necesario que Juan (el afectado) la inicie, ya que por tratarse de una
nulidad relativa, la Autoridad no podra declararla de oficio.

Si Juan iniciare la accién antes del 3 de marzo de 2010, él podra plantearla

ante el Comité de Propiedad Intelectual a través de un Recurso de Revision.

Si la planteare después del 3 de marzo de 2010, pero antes del 3 de marzo de
2012, tendra que presentar la accion ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo.

2.8 ACCION DE CANCELACION DE REGISTRO DE UNA MARCA

El hecho de que una marca haya cumplido con todos los requisitos y por este
motivo se haya concedido su registro, no es suficiente para que ésta perdure

durante el tiempo.

El registro de una marca puede ser cancelado, cuando sin motivo justificado,

dicha denominacién no sea utilizada.

La Decision 486, establece en su articulo 165, y la Ley de Propiedad Intelectual
en el articulo 220, establecen que para cancelar un registro de una marca se

necesita una solicitud de una persona interesada (es decir, no se puede
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cancelar un registro de oficio), cuando sin motivo justificado el titular no logra
demostrar el uso de la marca en al menos uno de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), esto es, Colombia, Pera, Bolivia y
Ecuador (antes también Venezuela*’), durante los tres afios consecutivos

precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion.

La cancelacién de un registro por falta de uso también puede ser utilizada
como defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto en base a una

marca que no esta siendo usada.

La accion de cancelacion puede ser iniciada una vez que hayan transcurrido 3
afos después de haber sido notificada la resolucion que agote el procedimiento

de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

El accionante debera indicar el interés legitimo para presentar la accion,
entendiéndose como legitimada para accionar, la persona natural o juridica que
pretenda usar la marca registrada y no utilizada, o que pretenda removerla del
registro en tanto constituye un obstaculo para el registro de una marca que

pretenda, entre otros®.

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI*® mediante la Resolucién N°
1183-2005/TPI-INDECOPI (30-Nov-05), establecid los criterios para la
cancelacion del registro de marcas por falta de uso o cuyo uso no haya sido

acreditado.

" Venezuela formé parte de la Comunidad Andina entre 1973 y abril de 2006. El 22 de abril de 2006,
renuncié a la Comunidad Andina, por lo que a partir de aquella fecha concluyeron sus obligaciones y
derechos en relacidn a la CAN, con excepcién a lo referente al Programa de Liberacién Subregional, que
seguird vigente por 5 afios segun lo establecido en el articulo 135 del Acuerdo de Cartagena. Este pais no
ha perdido en su totalidad los nexos con la CAN, el 9 de agosto de 2006 firm6é un Memorando de
Entendimiento con los Paises Miembros de la Comunidad Andina, aprobado a través la Decision 641, con
el fin de establecer normas transitorias en disciplinas comerciales relacionadas al Programa de
Liberacion.

*8 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 15-1P-99.

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley N° 25868 en noviembre del 1992, para promover en la
economia peruana una cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de
propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la
biotecnologia.


http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D641.htm
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Si una marca no esta siendo utilizada para la totalidad de los productos o
servicios que protege, se ordenara una reduccion o limitacion del registro de
forma tal que esta marca identifique Unica y exclusivamente los productos o
servicios que efectivamente distingue en el mercado. Se tomara en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios. Por ejemplo, si una marca fue
registrada para proteger “colores, barnices, lacas, preservativos contra la
herrumbre y el deterioro de la madera”, y se demuestra que el uso solamente
esta siendo para “barnices”, el registro podra ser cancelado para “preservativos
contra la herrumbre y el deterioro de la madera”, y se mantendria también para

las “lacas” porque éstas son productos similares a los barnices.

Una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que protege
estan disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente

se encuentran®’.

Se puede considerar que estd en uso un signo, el momento que distinga
productos o servicios que estan siendo exportados desde cualquiera de los

Paises Miembros®'.

"En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la
marca, su uso debera materializarse mediante la prueba de la venta o de la
disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos

de comercio"*?

, Y en este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena ha sefialado que, "el uso de la marca deberé ser real y efectivo, de
manera que no basta con la mera intencién de usarla o con la publicidad de la
misma, sino que debe manifestarse externa y publicamente, para que sea real
y no simplemente formal o simbolico. Si bien en algunos sistemas, actos como
el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como
manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que,
dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se

lanzan al mercado, el uso de la misma debera materializarse mediante la

% Decision 486, articulo 166.
%! Decision 486, articulo 166.
%2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-1P-95.
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prueba de la venta o de la disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso,

como verdaderos actos de comercio”.

La normativa no determina condiciones minimas en cuanto a la cantidad y
volumen de bienes que tienen que ser comercializados para considerar que la
marca se encuentra en uso. La doctrina y la jurisprudencia, coinciden en

[{

seflalar como pautas en la materia: “..el uso debe ser serio, de buena fe,
normal e inequivoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos,
sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las
caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si se trata de una marca
que versa sobre bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la
demostracion de que en un afio se han efectuado dos o tres ventas, pues su
naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podria decirse que exista
comercializacion real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un
aflo solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la

denominacion de la marca que pretende probar su uso™,

El uso de una marca se podra demostrar entre otras formas, con facturas de
ventas, certificados en los que consten la regularidad y la cantidad de la
comercializacién de los productos o servicios identificados con la marca. En
este tipo de acciones, la carga de la prueba le corresponde al titular de la
marca™, a diferencia de lo que ocurre en las ramas civil y penal, en donde el
actor es el encargado de probar los hechos que ha propuesto afirmativamente
en la demanda o denuncia, y que ha negado el demandado o denunciado,

respectivamente.

En los Unicos casos en que la Autoridad puede declarar la cancelacion de una
marca de oficio o a peticion de la parte interesada, es cuando dicha
denominacion se haya convertido en un signo genérico o comuan, es decir, Si

pierde su fuerza distintiva como indicacion de procedencia empresarial del

% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-1P-99.
% Decision 486, articulo 167.
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producto o servicio que protege dentro del mercado®®, como sucedié con las
marcas NYLON, BETAMAX, LYCRA, KARDEX, etc.”®, asi como los signos
BIELA, POLO, GILLETTE, XEROX, etc. que en nuestro medio se han vuelto de

uso comun.

Una vez que la solicitud de cancelacion de un registro haya sido presentada
ante la Autoridad competente, esta notificara a su titular para que dentro del

término de 60 dias, presente alegatos y pruebas que considere convenientes®’.

Posteriormente, la Autoridad dictara la resolucién respectiva, cancelando el

registro o negando la accion, y la notificara a las distintas partes.

%% Decision 486, articulo 169.
*® Tomado de la pagina Web http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=39844.
>’ Decision 486, articulo 170.
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CAPITULO 3: ACCIONES ADMINISTRATIVAS
3.1 DEMANDA DE OPOSICION

El titular de una marca podra impedir el registro de un signo igual o similar al
solicitado por una tercera persona, a través del planteamiento de una demanda
de oposicion presentada ante el Director Nacional de Propiedad Intelectual en

contra de dicho registro.

Para plantear la demanda de oposicién se necesita que el actor posea un
legitimo interés®®. Como mencioné anteriormente, dentro de nuestro medio, se
entiende que la persona tiene legitimo interés Unicamente cuando es
propietaria de un registro o solicitud prioritaria de una marca igual o similar a la

presentada.

La demanda de oposicién puede ser planteada dentro del término de treinta
dias siguientes a la fecha de la publicacion del signo al cual deseamos
oponernos. Por una sola vez, la Autoridad a solicitud de la parte interesada,
otorgara el término adicional de 30 dias para la presentacién de la oposicion®®.
Dicha peticion necesariamente, debera ser presentada antes de que venza el

término de los 30 dias iniciales.

La Normativa Andina, establece que también podran presentar una demanda
de oposicion el titular de una marca que reside en otro pais miembro de la
Comunidad Andina, o quien primero solicitd el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En este caso el titular de la marca, debera
acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la
oposicion. Para avalar dicho interés real, el solicitante debe presentar la
solicitud de registro de su marca en el pais donde desea plantear la demanda

de oposicion®.

Si el titular de una marca de otro Pais Miembro, presenta la oposicién

basandose en el registro de su marca, la Autoridad tendra la facultad de

%8 Decision 486, articulo 146.
% Decision 486, articulo 146.
% Decision 486, articulo 147.
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denegar el registro del signo solicitado; mientras que si el titular fundo su
legitimé interés en una solicitud de registro, el tramite de la segunda marca se

suspendera hasta que el registro de la primera sea conferido.

A la demanda de oposicion se anexara las respectivas pruebas, quedando
facultado el opositor, dentro de la demanda de oposicidn, para solicitar el
término adicional de 30 dias para presentar los documentos que sustentan la

misma.

Posteriormente, la Autoridad corre traslado al solicitante con la oposicion
planteada, a quien se le concede el término de 30 dias para contestar. Al igual
que el actor, el demandado puede anexar las pruebas a la contestacion, o
solicitar dentro de la misma, el término de 30 dias adicionales para

presentarlas.
Las pruebas que se pueden presentar, entre otras, son:
Registros nacionales e internacionales de las marcas.

Facturas o notas de ventas, nacionales o internacionales de los productos

vendidos con las marcas del conflicto.

Resoluciones nacionales o internacionales, a favor de las marcas.
Publicidad nacional e internacional de las marcas.

Productos que se identifiquen con las marcas.

Estadisticas y montos de ventas de los productos identificados con las marcas,

en diferentes anos.

Impresiones del Internet con las que se demuestren datos relevantes de las

marcas.
Ingresos del titular de la marca por las ventas realizadas.

Reconocimientos nacionales e internacionales que han obtenido las marcas.
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Declaracion Juramentada del titular o a su vez del Representante Legal, en

relacion a informacién importante de las marcas.

El término de 30 dias adicionales para presentar pruebas, empezara a correr
desde el momento que la Autoridad concede a las partes el mencionado

derecho.

Una vez que se ha contestado la demanda de oposicion, las partes tendran
derecho a presentar alegatos si lo creen conveniente, y posteriormente la

Autoridad competente dictara la resolucion.

3.2 RECURSO DE REPOSICION

Toda persona que se sienta perjudicada por un acto administrativo, en el caso
de registro de marcas, emitido por el Director Nacional de Propiedad Industrial,

podra interponer recurso de reposicion en contra de dicha resolucién.

El recurso debe ser presentado ante la misma autoridad que emitié el acto

impugnado, dentro del término de 15 dias de haber sido notificado el acto.

Si el recurso hubiere sido presentado dentro del término legal, la Autoridad

corre traslado a las partes, y concede 10 dias para que se conteste el recurso.

Una vez contestado el recurso, la Autoridad corre traslado a las partes y en un
plazo maximo de 2 meses, contados a partir de la presentacién del recurso, la

Autoridad debera emitir la respectiva resolucién y notificar a las partes®’.

En contra de la resolucion emitida, no podra interponerse el mismo recurso;
podra presentarse recurso de apelacion o revision ante el Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, o demanda contenciosa

administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

®1 Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva, articulo 175.
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3.3 RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion podra interponerse directamente, sin que primero se
plantee recurso de reposicion, o también podra plantearse en contra de la

resolucién que niegue el recurso de reposicion.

Debe ser presentado ante el Director Nacional de Propiedad Industrial dentro
del término de 15 dias de haber sido notificado el acto administrativo. El
Director remitira el expediente al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y

Obtenciones Vegetales.

De ser procedente, el Comité dard paso al recurso planteado y correra traslado

al demando para que presente su contestacion en el término de 10 dias.

Al igual que en el recurso de reposicion, el Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la Funcion Ejecutiva determina que la Autoridad debera dictar
su resolucién en el plazo méximo de 2 meses. La diferencia es que en este tipo
de recurso, el Estatuto establece que vencido aquel plazo sin que recaiga
resolucién, se entenderd favorable el recurso®. En la practica, dentro de la
Propiedad Industrial esto no sucede, pues la Autoridad puede demorar varios
meses mas en dictar la resolucién, y de todos modos eso no significa que el

recurso sea aceptado.

A la aceptacion de un recurso 0 peticion por la falta de contestacion, se la
denomina silencio administrativo positivo; mientras que la negacion de un
recurso o peticion por la falta de contestacion, se la denomina silencio

administrativo negativo.

Es decir, en el caso del silencio administrativo positivo, si la Administracion
posee diez dias para contestar una determinada peticion del administrado y
ésta no lo hace en ese plazo, se entendera que lo aludido por el peticionario es
aceptado; y, viceversa, en el silencio administrativo negativo, se tomara como

rechazado lo alegado por el administrado.

%2 Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva, articulo 177.
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En contra de la resolucién dictada, solo cabra recurso extraordinario de revision

en los casos previstos en el Estatuto y que a continuacion describo.

3.4 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION

El recurso extraordinario de revision puede ser planteado en contra de
resoluciones en firme (es decir, que ya han sido ejecutoriados), solamente en
los casos establecidos en el articulo 178 del Estatuto del Régimen Juridico

Administrativo de la Funcién Ejecutiva:

a) Cuando el acto haya sido dictado con evidente error de hecho o de derecho
que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de

disposiciones legales expresas.

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental

ignorados al expedirse el acto o resolucién que se trate.

c) Cuando en la resolucion hayan influido esencialmente documentos o
testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a

aguella resolucion.

d) Cuando la resolucién se hubiere expedido como consecuencia de uno o
varios actos cometidos por funcionarios o empleados publicos tipificados

como delito y asi declarados en sentencia judicial firme.

Este tipo de recurso, debe ser presentado ante el Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en el plazo de 3 afios a partir de
notificado el acto (en el caso de los literales a y b), y de 3 meses desde
ejecutoriada la sentencia condenatoria, siempre que no haya transcurrido

mas de 5 afios desde a vigencia del acto (en el caso de los literales c y d).

En este recurso, la Autoridad ademas de pronunciarse sobre la procedencia del

recurso, debera referirse al fondo de lo resuelto por el acto recurrido.
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El Estatuto, no establece un tiempo méaximo para que la Autoridad resuelva
este tipo de recursos, por lo que una vez que las partes hayan hecho valer

todos sus derechos el érgano competente dictara la resolucion.

En contra de la resolucion dictada dentro del recurso de revision, no cabe
ningun otro recurso. En los casos pertinentes lo Unico que cabréa es presentar el
recurso de plena jurisdiccion ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo.

3.5 TUTELA ADMINISTRATIVA

La tutela administrativa es una demanda que se plantea ante el Director
Nacional de Propiedad Industrial, en base a la violacién o presunta violacién de
un derecho de Propiedad Intelectual. La Autoridad competente también podra
realizarla de oficio para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la

propiedad intelectual.

Una vez que se presenta la demanda, la Autoridad competente la califica y fija

una tasa que su valor depende del lugar donde debe realizarse la inspeccion.

Cancelada la tasa, la Autoridad determina un dia y hora para que se realice la
inspeccion, la cual es debe ser efectuada por los Directores Nacionales o sus

delegados, quienes irAn acompafiados por la fuerza publica.

Para que la inspeccion sea practicada validamente, se debe entregar a la

persona demandada copia del acto administrativo en el que fue ordenado.

Si en la inspeccion se observare indicios, aun presuntivamente, de que se esta
violando algun derecho de propiedad intelectual, la persona encargada debe

realizar un inventario de los bienes que fueren objeto de dicha violacién.

Esta medida puede ir acompafiada de la remocion de rétulos con los que se
esté violando el derecho de propiedad intelectual, y de la aprehension y
deposito de la mercaderia u otros productos que quebranten el derecho
protegido (solo en estos casos no sera escuchada inicialmente la parte contra

quien fue iniciada la medida).
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En caso de que se debe proteger de manera urgente algun derecho de
propiedad intelectual, el IEPI podra adoptar la respectiva medida cautelar,
siempre que dicha pretension esté acompafada de las pruebas referidas en el
articulo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual (“..pruebas sobre indicios
precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violacion
actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos

en ésta Ley...”).

Estas medidas son provisionales y estaran sujetas a revocacion o confirmacion,

segun lo resuelva la Autoridad.

A partir de la fecha en la que se realiz6 la inspeccion, el demando posee el

término de 10 dias para contestar.

De ser necesario la Autoridad, el momento de correr traslado con la
contestacion, fijard dia y hora para que dentro de una audiencia las partes

expongan sus argumentos.

Posteriormente, la Autoridad emitird su resolucién aceptando o rechazando la
solicitud de tutela administrativa, la cual es susceptible de los recursos de
reposicion (ante la misma Autoridad) y de apelacion o revision (ante el Comité
de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales).

Si la Autoridad resolviere a favor del actor, ésta impondra una multa de entre
20 y 700 ddlares, y podra ordenar la adopcion de cualquiera de las medidas
cautelares previstas en la Ley de Propiedad Intelectual (secuestro, retencién,
prohibicion de ausentarse del pais, etc.), o confirmar las que hubiere expedido

con caracter provisional.

3.6 MEDIDAS DE FRONTERA

El titular de una marca que tenga un presentimiento o la seguridad de que se
va a realizar la importacion o exportacion de productos que posean un signo
gue viole el derecho que tiene sobre la marca de su titularidad, podra solicitar
ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, que se suspenda esa

operacion aduanera. La Autoridad podra también iniciar dicha accion de oficio,
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si posee los suficientes indicios de que posiblemente se violara un derecho de
propiedad intelectual.

El actor debera presentar a la Autoridad una descripcion detallada y precisa de
los productos objeto de la presunta infraccion, para que puedan ser

reconocidos el momento de la inspeccion.

La Autoridad permitirdA que el afectado esté en la inspeccion para que
fundamente su reclamacion, al igual que permitira que el importador o

exportador exprese su defensa.

Posteriormente, la Autoridad ordenard o denegara la suspension de la
operacion aduanera y la notificar4 al solicitante. En caso de que ordene la

suspension, también notificara al exportador o importador de los productos.

En el caso de que haya trascurrido el término de 10 dias desde la notificacion
de la suspension y el demandante no hubiere iniciado la accién por infraccién,
o la Autoridad no hubiere prolongado dicho término, la medida se levantara y

se despacharan los productos retenidos.

Si el demandante iniciare la accion por infraccion, la parte contra quien fue
planteada la medida podra presentar sus excepciones a la Autoridad, quien

podra modificar, revocar o confirmar la suspension.

El momento que se determina una infraccion, los productos con marcas falsas
gue hubieren sido incautados, no podran ser reexportados ni tampoco podran
ser objeto de algun otro procedimiento aduanero diferente, salvo en casos de
que se cuente con la autorizacion del titular de la marca original, o en casos

calificados por la Autoridad.

La Autoridad competente podra ordenar el decomiso o la destruccion de la
mercaderia transgresora, sin perjuicio de las acciones que pueda plantear el
titular de la marca y la impugnacion que puede presentar el demandando ante
una autoridad judicial.
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Las mercaderias pequefias que no tengan como fin el ser comercializadas y las
que formen parte del equipaje personal, estdn excluidas de las mencionadas

disposiciones.
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CAPITULO 4: ACCIONES JUDICIALES

4.1 Acciones Civiles

El titular de una marca, segun lo dispuesto en el articulo 241 de la Decision
486, podra solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre

otras, una 0 mas de las siguientes medidas:

4.1.1 Cesar los actos que constituyen una infraccion o violacion de sus
derechos

Los actos que un tercero podria cometer para violar o infringir el derecho de un
titular de una marca, estan determinados en el articulo 155 de la Decisién 486 y

consisten en:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

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

acondicionamientos de tales productos.

c) Fabricar 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 confusién o
un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que existe

riesgo de confusion.
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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 dafio econdmico o comercial injusto por razon
de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, 0 por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular.

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

un aprovechamiento injusto de su prestigio.

g) En caso de que el titular afectado pretenda iniciar una accion civil, para que
se reconozca la infraccion, éste podra presentar las siguientes demandas
civiles (diligencias previas o actos preparatorios determinados en el Cédigo de
Procedimiento Civil, articulo 64):

Confesion judicial, para que el demandado declare sobre los hechos
cometidos;

e Exhibicion de las mercaderias o productos con los cuales el demandado
estd afectando al titular de la marca, las cuales seran objeto de la

accion.

e Exhibicion y reconocimiento de documentos, por medio de los cuales el

demandado haya transgredido el derecho del titular de la marca.

e Inspeccién judicial, a través de la cual se podrian probar los actos

violatorios.

Esta clase de demandas deben ser presentadas ante el Juez de lo Civil, y
deben cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 67 del Codigo de

Procedimiento Civil.
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En la practica, dentro de la Propiedad Industrial, se realizan escasas veces las
mencionadas diligencias, en virtud de que toman mucho tiempo, no son
procedimientos practicos y efectivos, y por lo tanto, no le resulta favorable o

ventajoso al accionante.

4.1.2 Dafos y perjuicios

La Decision 486 establece en el articulo 243, que para calcular la
indemnizacion de dafos y perjuicios, se debe tomar en cuenta, entre otros, los

siguientes criterios:

a) El dafio emergente y el lucro cesante que se causo al titular de la marca por

efecto de la transgresion.

La Ley no ha determinado una definicion para dafio emergente o lucro cesante,
pero podemos encontrar definiciones establecidas por la doctrina, las cuales se

resumen en:

Dafio emergente.- es el menoscabo o la destruccion material de bienes,

independientemente de los efectos patrimoniales que el mal conlleve consigo.

De acuerdo a la mencionada definicién, podriamos decir que dentro de la
propiedad intelectual existiria un dafio emergente, por ejemplo el momento que
una persona viola el derecho de exclusividad que tiene un titular de una marca
sobre un determinado signo, sin tomar en cuenta los perjuicios causados a su

patrimonio, sino solamente considerando la violacién de su derecho.

Lucro cesante.- es aquello que ha dejado de percibir una persona, por la
violacion de un derecho que ha sido otorgado a una persona.

Lucro cesante dentro de la propiedad intelectual, puede ser lo que el titular de
una marca ha dejado de percibir por el mal uso o uso no autorizado de su

marca por una tercera persona.

b) El valor de los beneficios que obtuvo el infractor, producto de la infraccion.
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c) El costo que debia haber sido asumido por el infractor por concepto de una
licencia contractual (se debera considerar el valor comercial del derecho objeto

de la infraccion, y las licencias que ya se hubieran concedido).

La demanda debera cumplir con los requisitos del articulo 67 del Cddigo de

Procedimiento Civil.

El trAmite que debera seguirse es el verbal sumario®, y la tasa que debera

cancelarse es el 1% de la cuantia reclamada.

Adicionalmente, la Ley de Propiedad de Intelectual en el articulo 289, establece

una accién civil adicional para reclamar el valor total de las costas procesales.

4.1.3 Valor total de las costas procesales

Las costas procesales son cobradas a través de la ejecucion de la sentencia en
la que se determinan. Para su cobro, el beneficiario, puede solicitarse el

apremio real de los bienes de la contraparte.

Existen algunas definiciones de costas procesales expuestas por la doctrina,

entre otras, tenemos:

‘Desembolsos de dinero incluibles entre los gastos procesales causados
directamente por el proceso y vinculados a éste, como via de satisfaccion de la

tutela juridica, por una relacién de necesidad y de utilidad™*.

“Aquella porcion de gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que
intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso Como

causa inmediata o directa de su produccion™®.

“Gastos satisfechos por las partes de un proceso, que reconocen a éste como

su causa de produccion y de las cuales cada una de las partes podra resarcirse

63 Codigo de Procedimiento Civil, articulo 828.

% HERRERO PEREZAGUA, La Representacion y Defensa de las Partes y las Costas en el Proceso Civil,
Madrid, La Ley, 2000, Pag. 132.

% GUASP/ARAGONESES, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Quinta Edicién, Madrid, Civitas, 2002, P4g.
555.
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si se produce la condena en costas de la contraria mediante la correspondiente
l»66

resolucion judicia
La finalidad del pago de costas, es de alguna manera compensar el perjuicio

causado al afectado por el proceso.

Tanto el actor como el demandado pueden ser condenados para el pago de
costas. El actor tendra derecho a que el demando corra con el pago de costas
el momento que éste obtenga una sentencia a su favor, ya que es un modo de
obtener un reconocimiento judicial de su derecho. Si el actor tuvo que invertir
en los costos de la demanda (tasas, abogados, pruebas, etc.), para que su
derecho sea reconocido, pues es muy justo que el demando realice el pago de

todos los gastos.

Puede ocurrir también a la inversa, es decir, esto es cuando el actor obtenga
una sentencia desfavorable. En este caso, el demandado tuvo que realizar
algunos gastos para defenderse de la accion propuesta en su contra, y por lo

tanto, tiene todo el derecho de que los gastos realizados le sean reembolsados.

De este modo, si la accion civil planteada es desestimada, la parte actora sera
quien deba correr con las costas procesales; mientras que si fue aceptada, la
parte demandada serd la que deba soportar las mismas.

Las partes deberan solicitar el pago de costas oportunamente, esto es el
momento de interponer la demanda en caso del demandante, o plantear
excepciones en el caso del demandado. En estos casos el juez no puede omitir
el pronunciamiento de la fijacion de las costas procesales en las sentencias y
autos, siempre que alguna de las partes haya litigado con temeridad o

procedido con mala fe®’.

En la practica existen dificultades en la fijacién de las costas judiciales, ya que
no existe un porcentaje o arancel especifico para calcularlas, por lo que, es una

facultad discrecional que tienen los jueces.

% FUENTES SORIANO, Las Costas en la Nueva LEC, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, P4g. 31.
%7 Codigo de Procedimiento Civil, articulo 287.
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En el articulo 289 del Cédigo de Procedimiento Civil se establece: “El Estado
nunca sera condenado en costas; pero podra condenar el pago de ellas al
Procurador o al Fiscal que hubiese sostenido el pleito de mala fe o con
temeridad notoria”, esto quiere decir que el Estado no estara obligado a pagar
las costas procesales en ningun caso, pero si podrd condenar al pago a los
funcionarios que actuaron de mala fe o con temeridad notoria. La palabra
“notoria” convierte a esta disposicion en algo muy subjetivo, pues quedara a
criterio del Estado cuando la actuacion de sus funcionarios hayan actuado con
“notoria” temeridad o mala fe, por lo tanto, no seran condenadas todas las

actuaciones temerarias o con mala fe realizadas por autoridades publicas.

4.2 Acciones Penales

La caracteristica principal de las marcas, como dije anteriormente, es que su
titular goza del uso exclusivo de la misma (asi lo establece el Art. 216 de la Ley
de Propiedad Intelectual), por lo que las normas legales deben proteger

efectivamente dicha exclusividad contra quien quiera violarla.

Si el registro de una marca, otorga a su propietario el uso exclusivo de dicha
denominacion, entonces el propietario tiene la facultad de defender esa
exclusividad, es decir, éste tiene las herramientas legales para impedir el uso o

registro de una marca que pueda causar confusion dentro del mercado.

Existen varios actos que violan el derecho exclusivo de una marca registrada,
los cuales al haber sido realizados con dolo (requisito para que exista delito), la
ley establece sanciones penales. Generalmente, estan relacionados con la
falsificacion y la imitacion fraudulenta del signo, pero existen otros que no
necesariamente estan enmarcados dentro de estos dos casos. A continuacion
revisaremos los actos ilicitos que son considerados delito dentro de lo que

respecta a nuestra materia:
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4.2.1. Las personas que:

Almacenan, fabrican, utilizan con fines comerciales, ofertan en venta, venden,
importan o exportan un producto o servicio que sea identificado con una marca
no registrada, idéntica o similar, a una marca notoria o de alto renombre,

registrada en el pais o en el exterior.

Almacenan, fabrican, utilizan con fines comerciales, ofertan en venta, venden,
importan o exportan un producto o servicio que utilice una marca o indicacion
geografica no registradas idéntica o similar a una marca o indicacion geografica
registrada en el pais, siempre y cuando los productos o servicios que utilicen el
signo no registrado, sean idénticos o similares a los productos o servicios

protegidos por las marcas o indicaciones geograficas registradas en el pais.

Seran condenadas con prision de tres meses a tres afios y multa de quinientos

a cinco mil dolares®.
4.2.2. Igual pena a la anterior, recibirdn quienes:

Utilicen marcas o indicaciones geograficas no registradas en el pais, que
constituyan una imitacion de signos distintivos notorios o de alto renombre,
registrados en el pais o en el exterior que pueden razonablemente confundirse

con el origina, en productos, o servicios, 0 transacciones comerciales.

En productos, o servicios, 0 transacciones comerciales, utilicen marcas o
indicaciones geogréficas que sean una imitacion de signos registrados en el
pais, los cuales pudiesen ser confundidos con el original, para distinguir

productos o servicios que puedan reemplazar a los protegidos®.

4.2.3. Seran sancionados con prision de un mes a dos afios y multa de
doscientos cincuenta a dos mil quinientos délares (tomando en consideracion el
valor de los perjuicios ocasionados) las personas que sin tener derechos

adquiridos, utilicen:

%8 Articulo 319 de la Ley de Propiedad Itelectual.
% Articulo 320 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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Nombres comerciales que sean idénticos a nombres comerciales publicos y

notoriamente conocidos en el pais.
Marcas registradas en el pais.
Marcas notorias o de alto renombre registradas en el pais o en el exterior.

Apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas publica y

notoriamente conocidas en el pais’®.
4.2.4. Con igual sancion a la anterior, seran reprimidos quienes:

Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que
contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el pais o en el

exterior.

Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que

contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el pais.

Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que

contengan marcas legitimas, para utilizarlos en productos de distinto origen.

Fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o
exporten articulos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza,
procedencia, modo de fabricacién, calidad, caracteristicas o aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate; o, contengan

informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones’™.

4.2.5. Con prision de tres meses a tres afios y multa de quinientos a cinco mil

dolares, seran sancionados las personas que:

Almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan,
importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto
renombre o notoriamente conocidas, registradas en el pais o en el exterior, 0

con marcas registradas en el pais.

0 Articulo 321 de la Ley de Propiedad Intelectual.
™ Articulo 322 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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Rellenen con productos falsificados envases identificados con marca de un

tercero’.

4.2.6. Seran reprimidos con prision de un mes a dos afios y multa de

doscientos cincuenta a dos mil quinientos ddlares, quienes:

llicitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecucion de una providencia

preventiva o cautelar’.

Cabe mencionar que dentro de la Propiedad Industrial, ademas de los
agravantes determinados en el articulo 30 del Cédigo Penal, existen los

siguientes:

El que el infractor haya recibido apercibimiento o advertencia sobre la violacion

del derecho.

El que los productos materia de la infraccibn puedan provocar dafios a la

salud’™,

Al igual que en todos los delitos de cualquier indole, las infracciones

determinadas en este capitulo son punibles y pesquisables de oficio™.

Los objetos que hayan servido directamente o indirectamente para la comision
de cualquier delito descrito en este capitulo, seran decomisados por la
Autoridad competente. El secuestro de dichos objetos podra ser ordenado por
el juez penal en cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en el

auto de apertura del plenario’®.

El valor de las multas obtenidas fruto de los delitos mencionados, sera
destinado en partes iguales a la Funcion Judicial y al IEPI. Este ultimo debe
emplear al menos un cincuenta por ciento del mencionado valor, en programas

de formacion y educacion sobre propiedad intelectual.

"2 Articulo 323 de la Ley de Propiedad Intelectual.
73 Articulo 326 de la Ley de Propiedad Intelectual.
’ Articulo 326 de la Ley de Propiedad Intelectual.
> Articulo 328 de la Ley de Propiedad Intelectual.
"® Articulo 330 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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CAPITULO 5: METODOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

5.1 LA MEDIACION

La mediacion es un método alternativo de solucion de conflictos, por medio del
cual dos 0 méas personas que se encuentran involucradas en un determinado
conflicto, presente o futuro, que verse sobre materia transigible (que puede ser
objeto de transacciébn o acuerdo), permiten que un tercero neutral (llamado
mediador), facilite y regule el proceso de comunicacion entre las mismas, para
asi lograr poner fin al conflicto, a través de un acuerdo que satisfaga los

intereses de ambas partes.

5.1.1 Caracteristicas

Las principales caracteristicas de la mediacion son:

Voluntariedad.- es decir, ninguna de las partes esta obligada a concurrir a la
mediacién; y, tampoco lo estan si ya acudieron a una primera reunion, éstas

tienen completo albedrio para decidir si quieren o no participar en el proceso.

La solucion al conflicto no puede ser interpuesta por el mediador, pues las

partes son quienes a través de éste, logran un acuerdo por su propia voluntad.

Confidencialidad.- ya que nadie puede obligar a las partes a divulgar
informacion que deseen mantener confidencial; los que participen deberan

tener la debida reserva.

Cooperacioén.- tanto las partes como el mediador, deben estar dispuestos a
cooperar para alcanzar un acuerdo, es por esto, que muchas veces ademas de

exigir deben ceder.

Extrajudicialidad.- los procesos de mediacién no tienen vinculos judiciales,

pues éstos se tramitan de manera completamente independiente.
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5.1.2 Procedimiento en la sesién de mediacion

Introduccion.- las partes y el mediador se presentan; el mediador realiza
una breve introduccion de su roll, de las caracteristicas de la mediacion,
las reglas y procedimiento; el mediador absuelve las preguntas que

requieran las partes.

Relatos.- las partes cuentan una por una la verdad de los hechos desde
su punto de vista; posteriormente el mediador parafrasea’’ y tomando en
consideracion lo dicho por las partes, realiza un resumen de los hechos
gue originan el conflicto. En esta etapa, el mediador y las partes deben
entender el conflicto.

Identificacion de hechos y sentimientos, intereses y necesidades.- el
mediador debe rescatar los hechos’® y sentimientos’® de las partes; el
mediador intenta que cada una de las partes se ponga en el lugar del
otro; realiza un resumen de los hechos y sentimientos, y por ultimo se

identifican intereses y necesidades.

Generacion de opciones.- una técnica efectiva para crear opciones es la
lluvia de ideas, en la cual deben anotarse todas las posibles opciones de

conciliacion.

Acuerdo.- Una vez revisadas y analizadas todas las opciones de arreglo,
y si fuera el caso de que las partes optan por una misma solucién,
inmediatamente el mediador transcribe el acuerdo para que sea suscrito
por las partes. El acta en la que conste la mediacion total o parcial de la
controversia tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada

y se ejecutara del mismo modo que las sentencias de Ultima instancia,

" Def. de parafrasear.- “realizar una sintesis destacando lo mas relevante y positivo de la narracion,

traduciéndola a un lenguaje mas imparcial. El proposito del parafraseo es sembrar la duda en el

escucha, que la misma version, al ser interpretada por un tercero (sin perder la imparcialidad), permita
otorgar algo de razon a la otra parte. También ayuda al mediador a configurar una hipdtesis mas certera

sobre la esencia del problema”. (Tomado de la P4g. Web http://www.dlh.lahora.com.ec)
8 Motivos o causales del conflicto.
™ Relato de emociones derivadas del conflicto.
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siguiendo la via de apremio, sin que el Juez ordinario acepte

excepcion alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio.

Si no existe posibilidad alguna de que las partes lleguen a un acuerdo, el
mediador debera realizar el acta de imposibilidad de mediacion. En caso de
que haya esperanza de que as partes lleguen a un acuerdo, el mediador

debera convocar a una nueva mediacién que la cual sera fijada para otro dia.

5.1.3 De la solicitud de mediacién
La mediacion debe solicitarse ante centros de mediacion, o a mediadores

independientes debidamente autorizados.

Mediador puede ser toda persona capacitada en las técnicas de la mediacion,
no es necesario que sea un profesional o experto en la materia objeto del

conflicto.

La solicitud de mediacién debe ser presentada por escrito en los Centros de

Mediacion o a mediadores independientes debidamente autorizados.
Dicha solicitud debera contener:

a) Designacion de las partes.

b) Su direccién domiciliaria.

c) Sus numeros telefonicos si fuera posible.

d) Determinacién de la naturaleza del conflicto.
Las personas naturales o juridicas, publicas o privadas, legalmente capaces
para transigir, podran someterse a mediacion; y, el Estado o las instituciones
del sector publico a través del funcionario facultado para contratar a nombre de

la respectiva institucion®.

El articulo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediacion establece que la mediacion es

procedente cuando:

8 Articulo 44 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.
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a) Exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a

mediacion.
b) A solicitud de las partes o de una de ellas.

c) El juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio 0 a
peticion de parte, que se realice una audiencia de mediacidén ante un centro de

mediacién, siempre que las partes lo acepten.

La mediacién concluye el momento de la firma del acta, en la cual debe constar
el acuerdo total o parcial, o en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo,

la imposibilidad de lograrlo.

La mencionada acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Es
susceptible de accion de nulidad Unicamente en los casos establecidos en la

Ley.

5.2 EL ARBITRAJE

Es también un mecanismo alternativo de solucion de conflictos, por medio del
cual las partes, de mutuo acuerdo, someten las controversias susceptibles de
transaccion, presentes o futuras, para que sean analizadas y resueltas por
tribunales de arbitraje administrativo o por arbitros independientes designados

para conocer las mencionadas controversias.

Para someter una determinada controversia a un arbitraje, las partes deben
hacer constar una clausula en la cual se exprese la voluntad de someter las

eventuales diferencias que se presenten a la decision del tribunal arbitral.

Si las partes no incluyeren la mencionada clausula dentro del contrato
mencionado, éstas pueden pactar un convenio arbitral para someter sus

diferencias presentes o futuras a la decisién de los arbitros.
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Se pueden someter al arbitraje las personas naturales o juridicas que tengan
capacidad para transigir, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la

Ley de Arbitraje y Mediacion Establece.

Las instituciones publicas también pueden someterse al arbitraje, pero ademas
de cumplir con los requisitos que establece la Ley para las personas del sector
privado, deberan cumplir los siguientes:

Deben pactar un convenio arbitral®* antes de que se produzca el conflicto. En
caso de que se quisiera firmar dicho convenio una vez que haya surgido el

problema, debera consultarse con el Procurador General del Estado.
Debe ser de caracter contractual la relacion juridica materia del convenio.
Debe sefialarse dentro del convenio arbitral, la forma de designar los arbitros.

Si la institucidn publica a través del convenio arbitral, renuncia a la jurisdiccion
ordinaria, dicho convenio debe ser firmado por la persona autorizada a

contratar a nombre de la mencionada institucion.

Si se llegare a incumplir cualquiera de los requisitos sefialados, el convenio

arbitral sera nulo.

El convenio arbitral no solamente existe cuando conste en un documento
firmado por las partes, pues también se entiende que existe cuando haya
existido intercambio de cartas, e-mails, o cualquier otro documento que

demuestre la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.

Las partes, por mutuo acuerdo, pueden renunciar por escrito al convenio
arbitral que hayan celebrado, y cualquiera de ellas puede concurrir a la

reclamacion judicial u ordinaria.

81 Articulo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediacion: acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden
someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto de una determinada relacion juridica, contractual o no contractual.
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Se entiende que existe la renuncia cuando una de las partes interponga una
demanda judicial y la otra no oponga, el momento de interponer las

excepciones, la existencia del convenio arbitral.

Los arbitros estan facultados para dictar medidas cautelares, para asegurar los
bienes objeto del proceso o para garantizar los resultados del mismo. En este
caso, los arbitros pueden exigir una garantia a la parte que solicite la medida,
para poder cubrir con los gastos de la misma, y con el fin de cubrir los costos
por dafios y perjuicios causados en el caso de que la pretension se declare
infundada dentro del laudo. La accionada podra pedir la suspension de la

medida, siempre y cuando rinda ante el Tribunal, una caucién suficiente.

Para la ejecucion de las medidas cautelares, los arbitros, siempre que se haya
estipulado en el convenio, podran recurrir a las autoridades policiales, judiciales

y administrativos, sin que tener que dirigirse al Juez ordinario.

En el caso de que no se haya establecido nada acerca de las medidas
cautelares, cualquiera de las partes puede concurrir al Juez ordinario y

solicitarle que ordene la ejecucion de estas medidas.
5.2.1 Tipos de arbitraje
e Administrado.- se desarrolla con sujecion a esta Ley y a las normas y

procedimientos expedidos por un Centro de Arbitraje®%.

¢ Independiente.- se desarrolla conforme a lo que las partes pacten, con

arreglo a la Ley de Arbitraje y Medicacion®®.

e En equidad o en derecho.- las partes pueden decidir si la controversia
debe ser en equidad o en derecho, a falta de acuerdo, debera

desarrollarse en equidad.

8 Articulo 2 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.
8 Articulo 2 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.
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En equidad, los arbitros actuardn conforme a su leal saber y entender y

atendiendo a los principios de la sana critica. En este caso, los arbitros no

necesariamente tienen que ser abogados.

En derecho, los arbitros deben regirse por la ley, los principios universales del

derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Obligadamente los arbitros deben ser

abogados®*.

5.2.2

5.2.3

Caracteristicas

La resolucion es decidida por uno o varios arbitros neutrales.
Surge de la voluntad de las partes.
Proceso rapido y sencillo.

El lenguaje que debe utilizarse es el castellano. Si hay documentos en

otros idiomas se deben presentar traducidos de conformidad con la Ley.
Los arbitros son expertos en la materia objeto del conflicto.

Es confidencial: las partes y los arbitros deben mantener la debida

reserva sobre los hechos tratados.

El laudo es inapelable y tiene efecto de sentencia ejecutoriada pasada

en autoridad de cosa juzgada.

El laudo es susceptible de accién de nulidad, anicamente en los casos

previstos en la Ley.

De la demanda arbitral

La demanda arbitral debe ser presentada ante el director de un centro de

arbitraje, o ante el arbitro o los arbitros independientes que se hubieren

establecido en el convenio.

8 Articulo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.
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La demanda debe contener los siguientes puntos establecidos en el articulo 10
de la Ley de Arbitraje y Mediacion:

a) La designacion del centro o del arbitro ante quien se la propone.

b) La identificacion del actor y la del demandado.

c¢) Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precision.
d) La cosa, cantidad o hecho que se exige.

e) La determinacion de la cuantia.

f) La designacion del lugar en que debe citarse al demandado, y la

del lugar donde debe notificarse al actor.
g) Los demés requisitos que la Ley exija para cada caso.

Adicionalmente, la demanda debera cumplir con los requisitos establecidos en

el articulo 72 del Codigo de Procedimiento Civil, éstos son:

1) El poder para intervenir en el juicio, cuando se actuare por medio de

apoderado.

2) La prueba de representaciéon del actor si se tratare de persona natural

incapaz.

3) La prueba de representacion de la persona juridica, si ésta figurare como
actora.

4) Los documentos y las pruebas de caracter preparatorio que se pretendiere

hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor.

Una vez presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, o el arbitro
o arbitros en independientes (previamente posesionados de su cargo de
acuerdo al articulo 17 de la Ley de Arbitraje y Mediacion), califican la demanda

y citan a la otra parte, a quien se le concede el término de 10 dias para que
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conteste la demanda, la cual debe contener los requisitos establecidos en el
Caddigo de Procedimiento Civil.

En el caso de que sea imposible dar con el domicilio del demandado para que
se lleve a cabo la citacidon, se realizara mediante 2 publicaciones en un diario
de amplia circulacién en el lugar en donde se sigue el arbitraje y en el domicilio

del demandado.

En el caso de que el demando no compareciere en el término de 10 dias
después de la ultima publicacién, se tendra como negativa pura y simple de los
fundamentos de la demanda. Igual efecto producira la falta de contestacion a la
demanda.

El demandado, al contestar la demanda, podra reconvenir sobre la materia
objeto del arbitraje, siempre que su pretension pueda someterse a arbitraje,

conforme el convenio arbitral.

Se concedera a la otra parte el término de 10 dias para que conteste la

reconvencion.

Cabe recalcar que se deben adjuntar las pruebas y enunciar las diligencias
probatorias el momento de presentar la demanda y contestar la demanda,

presentar la reconvencion y contestar la misma.

Una vez contestada la demanda o la reconvencion, el director del centro de
arbitraje, o el arbitro o arbitros independientes notificaran a las partes, con la
providencia mediante la cual se sefiale dia y hora para que tenga lugar la

audiencia de mediacion, a fin de procurar un acuerdo entre las partes.

En la Audiencia podran participar las partes, apoderados o representantes, y

sus abogados defensores.

La Audiencia sera dirigida por un mediador nombrado por el director del centro,

o el tribunal independiente.



82

El acta que se dicte dentro de la audiencia, tiene efecto de sentencia
ejecutoriada y de cosa juzgada, y se ejecutard del mismo modo que las

sentencias de Ultima instancia.

Si concurre solamente una de las partes, sera escuchada, y la otra sera

declarada en rebeldia y ser4 condenada en costas.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo total en la mencionada audiencia,
el director del centro de arbitraje enviara a las partes la lista de arbitros, para
qgue por acuerdo mutuo designen en el término de 3 dias los arbitros principales
y el alterno que deban integrar el tribunal. Las partes poniéndose de acuerdo,
podran designar arbitros que no consten en las listas emitidas, y podran decidir

gue sea solo un arbitro el que conozca el proceso.

Si las partes no decidieren la designacion de los arbitros, ésta se realizara por
sorteo, para lo cual el director del centro, sefialara dia y hora para que ante el
presidente del centro de arbitraje, se realice el sorteo. Se emitirqd un acta en la

gue quede establecido legalmente el tribunal.

En el caso de arbitraje independiente, las partes estableceran dentro del
convenio arbitral al arbitro o &rbitros principales y al alterno para que formen
parte del tribunal.

Una vez que los arbitros acepten su cargo, seran convocados por el director del
centro para que se posesionen de su puesto ante el presidente del centro, e
inmediatamente se designara el presidente y secretario, dejando constancia de

lo mencionado en la respectiva acta.

El presidente sera encargado de la sustanciacion del proceso, y actuara como
secretario la persona nombrada por el tribunal, de la lista de secretarios del

centro.

Para el arbitraje independiente, el tribunal se posesionara ante un notario, y

como secretario participara la persona nombrada por los arbitros.
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Una vez constituido el tribunal, se fijara un dia y hora para que se lleve a cabo
la audiencia de sustanciacidbn en a que se posesiona el arbitro, se lee el

convenio arbitral y el tribunal se declara competente o no competente.

Si el tribunal se declara competente ordenara que se realicen todas las

diligencias probatorias, para lo cual fijar4 un tiempo adecuado.

Si el Tribunal o las partes, estiman pertinente la presentacién de mas pruebas o
la realizacion de mas actos probatorios, el tribunal de oficio o a peticion de
parte podra ordenar que se practiquen las mismas en un determinado dia y

hora.

A peticion de cualquiera de las partes, el tribunal podra sefialar dia y hora para

la audiencia de estrados, en la que las partes deberan presentar sus alegatos.

Desde el momento en que se practica la audiencia de sustanciacion y una vez
declarada la competencia del tribunal, éste tendra el término maximo de 150
dias para expedir el laudo. Dicho término podrd ser prorrogado, ya sea por
acuerdo de las partes o el tribunal lo declare de oficio, en casos realmente

necesarios, hasta por un periodo igual (150 dias).

El laudo y todas las resoluciones son expedidas por mayoria de votos. Deben
estar firmadas por todos los arbitros. Los que no estuvieren de acuerdo, deben

escribir su inconformidad y consignar su voto salvado.

Si uno de los arbitros se rehusare a firmar o estuviere inhabilitado, el secretario
debe anotar dicho particular, sin que sea esto un motivo para declarar la

nulidad del acta.

53 LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DENTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Nacionalmente, la mediacion y el arbitraje no han tenido acogida en temas
relacionados con conflictos de marcas. Esto se debe a que en el Ecuador, la

solucion administrativa de conflictos marcarios es relativamente rapida, las
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personas encargadas de resolver poseen todos los conocimientos necesarios y

los costos son relativamente bajos.

Internacionalmente, existe el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, con

sede en Ginebra (Suiza), el cual fue creado en 1994.

A pesar de que a nivel internacional, debido entre otras razones a los altos
costos, tampoco ha tenido una acogida grande la mediacion y arbitraje, hasta la
actualidad el Centro de la OMPI registra 70 solicitudes de mediacién en
materias como: marcas (en particular su coexistencia), patentes, software/IT,
derechos de autor, telecomunicaciones, casos de derecho laboral en un
contexto relativo a la propiedad intelectual, casos de contracto de consultoria e

ingenieria, y disputas relativas a los hombres de dominio.

Las partes que han sometido sus controversias a la mediacion de la OMPI, han
provenido de: Alemania, Austria, Dinamarca, Espafa, Finlandia, Francia,
Irlanda, Israel, Italia, Japon, Paises Bajos, Suiza, Reino Unido y los Estados

Unidos de América85.

El Centro registra 100 solicitudes de arbitraje en materias relacionadas con: la
coexistencia de marcas, infracciones y licencias de patentes, adquisicion y

licencias en telecomunicaciones.

Las partes involucradas en los casos de arbitraje proceden de:
Alemania, China, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japén, Paises
Bajos, Panama, Reino Unido, Rumania, Suiza y los Estados Unidos de
América. Estos arbitrajes se han desarrollado en Alemania, Francia, Paises
Bajos, Suiza y los Estados Unidos de América en varios idiomas que incluyen

Aleman, Francés e Inglés®®.

8 Tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.
8 Tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.
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5.3.1 DE LA SOLICITUD DE MEDIACION

El momento que exista un acuerdo de mediacion, cualquiera de las partes,
debe presentar por escrito una solicitud de mediacion en el Centro, y enviar

una copia del escrito a la otra parte.

La solicitud de mediacién debera incluir los nombres, direcciones y niumeros de
teléfono, fax, correo electronico o cualquier otra referencia a fines de
comunicacion, de las partes en la controversia y del representante de la parte

que presenta la solicitud de mediacion.

A la solicitud de mediacién debe adjuntarse: el texto del acuerdo de mediacion,
una breve descripcion de la naturaleza de la controversia y la tasa
administrativa que equivale a el 0,10% del valor de la mediacion, sujeto a una

tasa maxima de 10.000.

Una vez que el Centro haya recibido la solicitud, hara conocer a las partes por
escrito y la fecha de inicio de la mediacion es aquella en la que el Centro reciba

la mencionada solicitud.

En caso de que las partes no escojan un determinado mediador, sera el Centro
quien designe. El mediador, una vez que sea nombrado, determinara la manera
en que tiene que llevarse a cabo la mediacion (esto solo en el caso de que las
partes no lo decidan). Los honorarios del mediador estan de 300 a 600 ddlares
por hora, o de 1.500 a 3.500 por dia.

El mediador fijara, una vez consultado a las partes, las fechas en que cada una
de éstas debera presentar el escrito en el que se determine un resumen de la
controversia, demandas y argumentos en relacién con la controversia y la
situacion actual de la misma. Conjuntamente se presentara cualquier

documento o informacién adicional para probar lo argumentado.

El mediador en cualquier momento, podra solicitar a las partes materiales o
informacion que permitan esclarecer las argumentaciones. Las partes también

podran presentar en cualquier momento estos documentos.
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La mediacién puede concluir en el caso de que las partes firmen un acuerdo de
solucién que se refiera a todas o algunas de las cuestiones en controversia
entre las partes, cuando por decision del mediador éste considera poco
probable que la prolongacion de la mediacibn permita solucionar la
controversia, y por decision escrita de una de las partes, en cualquier momento
después de asistir a la primera reunién de las partes con el mediador y antes

de la firma de cualquier acuerdo de solucion.

Una vez concluida la mediacion, el mediador notificara al Centro e indicara la
fecha de conclusion de la misma.
5.3.2 DE LA DEMANDA ARBITRAL

Se debe aclarar que dentro de los arbitrajes de la OMPI, existen arbitrajes
comunes y corrientes y los arbitrajes acelerados, cada uno regido por su propio

reglamento.

A continuacién expongo un cuadro comparativo®’ del procedimiento de los dos

tipos de arbitraje:

FASE DEL
PROCEDIMIENTO

ARBITRAJE DE LA OMPI

ARBITRAJE ACELERADO DE
LA OMPI

Solicitud de arbitraje

Respuesta a la solicitud de
arbitraje

Tribunal arbitral
Escrito de demanda

Contestacion a la demanda
(incluidas las
reconvenciones)

Contestacion a las
reconvenciones (si procede)

Puede presentarse junto con el
escrito de demanda

Dentro de los 30 dias siguientes a la
recepcion de la solicitud de arbitraje

Uno o tres arbitros

Dentro de los 30 dias siguientes a la
notificacion del establecimiento del
tribunal

Dentro de los 30 dias siguientes a la
notificacion del establecimiento del
tribunal o del escrito de demanda (el
que sea posterior)

Dentro de los 30 dias siguientes a la
recepcion de la contestacién a la
demanda

Debe presentarse junto con el
escrito de demanda

Dentro de los 20 dias siguientes a
la recepcién de la solicitud de
arbitraje. Debe presentarse junto
con la contestacion a la demanda

Un arbitro

Presentado junto con la solicitud
de arbitraje

Presentada junto con la respuesta
a la solicitud de arbitraje

Dentro de los 20 dias siguientes a
la recepcién de la contestacion a
la demanda

87 Cuadro tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-

rules/compared.html.




Audiencias

Cierre de las
actuaciones

Laudo
definitivo
Costas

El tribunal fijara la fecha, la hora y el lugar

Dentro de los 9 meses siguientes a la
presentacion de la contestacion a la
demanda o el establecimiento del tribunal
(lo que sea posterior)

Dentro de los 3 meses siguientes al cierre
de las actuaciones

Fijadas por el centro tras consultar a las
partes y al tribunal
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Dentro de los 30 dias siguientes a la
recepcion de la respuesta a la solicitud de
arbitraje
Dentro de los 3 meses siguientes a la
presentacion de la contestacion a la
demanda o el establecimiento del tribunal
(lo que sea posterior)

Dentro del mes siguiente al cierre de las
actuaciones

Fijas si el importe de la controversia no
supera los 10 millones de délares de los
EE.UU.

El valor de las tasas y los honorarios de los arbitros que deben ser cancelados

por objeto de arbitrajes y arbitrajes acelerados, también varian segun lo

demuestro en el siguiente cuadro®®:

TIPO DE TASA CUANTIA EN ARBITRAJE ACELERADO ARBITRAJE
DISPUTA
Tasa de registro Cualquier 1.000 dolares 2.000 dolares
cuantia
Tasa Hasta 2.500.000 1.000 délares 2.000 dolares
administrativa  ["'ne 5 500,000 5.000 dolares 10.000 d6lares
10.000.000
délares
Mas de 5.000 +0,05% del importe 10.000 _
10.000.000 | superior a 10.000.000 dolares, | *+0,05% del importe superior a
dolares siendo la tasa méaxima de 10.000.000 dolares, siendo la
15.000 dolares tasa maxima de 25.000 ddlares
Honorarios del | Hasta 2.500.000 20.000 Segun lo acordado por el
arbitro o arbitros (tasa fija) Centro en consulta con las
partes y el arbitro o arbitros
Tasas(s) indicativa(s) 300 a
De 2.500.000 a 40.000 600 por hora
10.000.000 (tasa fija)
Més de Segun lo acordado por el Centro
10.000.000 en consulta con las partes y el
arbitro

8 Cuadro tomado de la pagina Web http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/.
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Como se evidencia, aparentemente resulta mas conveniente el arbitraje
acelerado, ya que sin afectar a la formalidad del proceso, se economizan los

costos y el tiempo.
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A manera de conclusiones y recomendaciones, establezco lo siguiente:

Como hemos evidenciado, el procedimiento de registro de marcas en el pais
estd normado por leyes nacionales e internacionales, las cuales desde mi
punto de vista, abarcan todo lo necesario para regular y controlar el registro de

marcas.

Pienso que en los ultimos afios han existido grandes avances dentro de este
campo, pero el tramite de registro de marcas continta siendo ligeramente lento,
pues el que tome aproximadamente 6 meses adquirir un registro de un signo
que ha cumplido con todos los requisitos de registrabilidad y no ha sido
objetado por ningun tercero, me parece un plazo muy largo ya que a mi criterio
los solicitantes deberian poder conseguir sus registros en no mas de 3 meses
(1 mes para que la solicitud se publigue en la gaceta, un mes para ver si se
presentan oposiciones o extensiones, 15 dias para el examen de registrabilidad
y 15 dias més para la emision del titulo de registro).

El procedimiento, en lo que a demandas de oposicidn respecta, en mi opinion
se esta manejando de la manera correcta. Existe una buena coordinacién
dentro del area legal del IEPI donde se dan tramite a las oposiciones, desde mi
punto de vista es el departamento que mejor maneja sus casos. A pesar de lo
mencionado, es importante recalcar que el tiempo en resolver una oposicion si
podria ser menor, son suficientes 3 meses para dictar una resolucion (se
presenta la demanda, se concede 30 dias para la contestacion, 30 dias
adicionales para presentar pruebas y 30 dias para dictar la resolucion). Para
agilitar el proceso se deberia eliminar el derecho que tiene el actor y el
demandado de solicitar 30 dias adicionales para presentar pruebas (salvo que
se requieran pruebas internacionales), pues el momento de actuarlas deberia
ser unicamente el momento de presentar la demanda o la contestacion,

respectivamente.
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En lo relativo a las tutelas administrativas, a mi parecer no se estd manejando y
controlando de una manera correcta. Pues lo que sucede en la actualidad
cuando se esta tramitando una tutela, la Autoridad deja en manos del
propietario y posible infractor la mercaderia objeto de la misma, bajo
advertencia de que no puede venderla ni tampoco sacarla del almacén, hasta
que sea resuelta la accibn. Como todos sabemos, lamentablemente la
idiosincrasia de las personas es hacer todo lo contrario a lo que diga la
Autoridad, y en este caso en especifico, lo que sucede normalmente es que el
infractor tome la mercaderia y la esconde para luego ponerle a la venta
nuevamente, y consecuentemente una vez que la tutela es resuelta, la gran
parte o toda la mercaderia ya no esta en el lugar donde deberia estar. Se
necesitan bodegas donde los funcionarios del IEPI puedan llevar los productos
decomisados, para que asi se logre impedir que mercaderias falsas o ilegales

vuelvan a ser ofertadas.

Es un gran problema el que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no
posea un poder coactivo, para poder decomisar o incautar los bienes objeto de
la infraccion. Lo que sucede en la actualidad es que este procedimiento tiene
que realizarselo via judicial y por tal motivo se convierte en un procedimiento
ineficaz e indtil, ya que hasta obtener la respectiva orden del juez, las
mercaderias o0 productos que se encuentran bajo la tutela administrativa,

desaparecen, son escondidas o vendidas.

En lo que ha caducidades de tramites o registros se refiere, la Autoridad esté
haciendo un buen trabajo, pues estd comenzando a ser mas estricta en los
plazos que concede para la continuacion de los tramites. Pues no es justo que
se niegue a ciertas personas el derecho de registrar una marca, por signos
solicitados o registrados con anterioridad, pero que por uno u otro motivo
debian ser caducados. Esto demora mas los procesos e inhibe derechos que

pueden adquirir determinados individuos.

Lamentablemente, en el Ecuador no se ha desarrollado un desarrollo del
arbitraje y mediacion en temas de propiedad intelectual, digo lamentablemente

ya que si las personas presentarian sus conflictos marcarios ante los centros
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alternativos de solucion de conflictos, la gran mayoria de las veces
conseguirian mejores resultados, en mas corto plazo y no existiria tanta
congestion de demandas en el IEPI. Extraoficialmente se me inform6 que
dentro de la Camara de Mediacion y Arbitraje de la Camara de la Construccion
de Quito, y del Centro de Arbitraje y Mediacién de la Camara de Comercio de
Quito no se han realizado arbitrajes 0 mediaciones en relacion a conflictos de
marcas. Se debe desarrollar una mejor publicidad de este tipo de centros, los
cuales deben alimentarse de personas aptas y capaces para resolver asuntos

marcarios.

Un impedimento que posee actualmente el IEPI, es que no dispone del
suficiente espacio fisico. Sus archivos, libros de registros, etc. no estan
archivados de la manera correcta, la falta de espacio obliga al funcionario de la
Institucion a conservar los mencionados documentos en areas no aptas para
dicho fin. Esto produce un malestar entre los mismos funcionarios (quienes
algunas de las veces no encuentran los documentos que requieren) y los
usuarios (a quienes se les dificulta y toma mucho tiempo el adquirir

informacién).

Algo muy positivo de las Autoridades actuales, es el dar comienzo a la
digitalizacion de datos, pues en el presente se estan ingresando los registros
de marcas a una base amplia de datos. Con esto las Autoridades tendran
acceso inmediato a datos que requieran y podran agilizar mucho mas su
trabajo. Adicionalmente, es una manera practica y segura de conservar
informacion, pues de esta manera no se tendra unicamente la constancia fisica

de los documentos, sino también digital.

Es importante que se implante una base de datos en la pagina Web del IEPI,
en la que cualquier persona tenga acceso a observar los tramites de registro y
registros ya otorgados de marcas. En la actualidad, dentro de América Latina,
los paises que disponen de dicha base de datos son: Colombia, Venezuela y
Chile.
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Se puede concluir entonces, desde mi andlisis practico y juridico, que si bien en
el proceso de registro de marcas se deben implantar ciertos cambios, el IEPI

como tal y dicho proceso, estan funcionando de manera apropiada.

Las normas aplicables a la rama de Propiedad Industrial, en mi opinion abarcan
todo lo necesario para regular de manera correcta este campo, pues si bien es
cierto que se deberian realizar los cambios enunciados, las leyes no dejan
vacios legales que crean inseguridad en el tramite de registro de las marcas.
Las leyes estan establecidas y bien constituidas, lo importante es respetarlas y

no distorsionarlas.
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