TUANE, PALZ TERAN e

[ HO QU M G

-

Quito, 6 de enero de 2020
Senor Doctor

Mario Melo Cevallos
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Ciuclad.-

Apreciado sefior Decano:

En relacién con la disertacién de abogacia intitulada “Orden Publico-Causal de Negativa
para Registro de Marca: MARCA 30S”, Cuya autor es el sefior Esteban David Benalcdzar
Rodriguez, expreso:

Aplaudo la elaboracién de la referida disertacién y el andlisis juridico efectuado por su
autor, respecto al ignominioso registro de la marca 30S, uno de los actos
administrativos mds arbitrarios, itegales y bochornosos protagonizados por el entonces
IEPI, con el que se ha pretendido magnificar un magnicidio sin precedentes en la
historia del Ecuador, en el que se lesiond los mas elementales derechos humanos y en
lo que concierne a la materia de Propiedad Industrial, los fundamentos mismos de su
esencia y naturaleza.

Por los méritos del trabajo, lo califico con 10.
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Senor Decano:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que el sefior ESTEBAN DAVID
BENALCAZAR RODRIGUEZ ha concluido la elaboracién de su tesis previa a la obtencién de!

titulo de abogado titulada “ORDEN PUBLICO-CAUSAL DE NULIDAD PARA REGISTRO
DE MARCA: LA MARCA 308”, para cuya direccién fui oportunamente designado.

El trabajo se ajusta a los requerimientos normativos y reglamentarios vigentes en cvanto a su
contenido, a las exigencias metodol6gicas de la Universidad y, en general, a sus demds aspectos
formales. Del mismo modo, en lo que respecta al fondo mismo del trabajo, considero que se han
cumplido los objetivos trazados por su autor.

Las citas bibliograficas asi como las referencias a paginas y sitios en Internet, son fidedignas.

En vista de lo anterior, considero que el trabajo puede ser puesto a consideracién de los docentes
lectores.

La calificacién que tengo a bien asignar es de 10/10 (diez sobre diez).
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Quito, 2 dc encro de 2020,

Referencia: Oficio No. 757-81-2019.

Sefior Doctor

Freddy Proaiio Egas

SECRETARIO DE LA FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA

Su Despacho.-

De mi consideracion:

I.

En cumplimiento de la designacion efectuada por el sefior Decano de la Facultad de
Jurisprudencia, mediante el oficio de la referencia y como profesor informante de la
Disertacion que lleva por titulo “ORDEN PUBLICO ~ CAUSAL DE NEGATIVA PARA
REGISTRO DE MARCA 308", elaborada por el estudiante sefior ESTEBAN DAVID
BENALCAZAR RODIGUEZ, cumplo con informar lo siguiente:

Ls cominmente aceptado en los sistemas juridicos que regulan el derecho marcario, la
posibilidad de impedir el registro de una marca que resulte contraria a la moral, a!
orden publico o a las buenas costumbres, a través del establecimiento de una
prohibicion absoluta contemplada en los cuerpos legales correspondientes. No
obstante, es frecuente que sea en la doctrina en donde generalmente encontramos en
gran medida, el apoyo necesario para interpretar y aplicar - en los casos en que las
propias leyes no lo seilalen -, unos conceptos tan amplios o abiertos como son la
moral, las buenas costumbres o el orden publico, como causas o prohibiciones de orden
absoluto para la negativa del registro marcario.

En nuestro ordenamiento juridico, existe entre otras prohibiciones absolutas
determinadas en el articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en su
literal o) y, actualmente en el articulo 360 del Cédigo Orgéanico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (COESCI), en el nimero 18, el hecho
que el signo solicitado para un registro marcario sea contrario a la ley, la moral, al
orden publico o a las buenas costumbres.

En la Disertacion objeto del presente informe, se analiza el registro marcario que fue
otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, hoy denominado
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a la Presidencia de la Replblica del
Ecuador, sobre los signos “30-8 y “308”, para la Clase Internacional No. 35 de la
Clasificacion Internacional de Niza, esto es para los servicios de publicidad, gestion
de negocios comerciales y trabajos de oficina, en cuyo otorgamiento se debid examinar
previamente si concurrian las prohibiciones absolutas establecidas en los cuerpos
normativos vigentes en la materia de la propiedad intelectual, esto es la Decision 486
de la Comunidad Andina y la derogada Ley de Propiedad Intelectual. Esta sttuacién es
motivo de un juicio critico del alumno disertante, para quien las caracteristicas
intrinsecas de las denominaciones “30S8” y “30-S”, se relacionan a unos hechos
ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en la Republica del Ecuador, en lo que afirma,
que el orden publico fue alterado y hace que estos signos sean isregistrables por ser
contrarios a la ley, la moral, el orden publico y las buenas costumbres



3. Partiendo de los aspectos que son brevemente expuestos en el parrafo anterior, estimo
que la Disertacion es producto de una investigacion geuciosa y que su aulor ha
utilizado la informacion obtenida de manera adecuada y articulada con el tema
propuesto y bajo el marco de un labor de profunda investigacion bibliografica y
documental.

4. Las conclusiones que se realizan al final de la Disertacion en cuestion y las propuestas
alternativas que presente la estudiante en su trabajo, son coherentes y vinculadas con

su contenido.
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5/ Por ultimo y en consecuencia a lo expresado anteriormente, califico a la Disertacion

ndo a usted sefior Secretario, mis sentimientos de distinguida consideracion y
suscribo a continuacion,

'.,:Men ente, } \\t
f G
III‘ le. '&0
A%
ban Argudo "a}\pio | -
R INFORMANTE o



l'l Pontificia Universidad
||| Catolica del Ecuador

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO

DISERTACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE
ABOGADO

TEMA: ORDEN PUBLICO - CAUSAL DE NEGATIVA PARA
REGISTRO DE MARCA: LA MARCA 30S

ESTEBAN DAVID BENALCAZAR RODRIGUEZ

ENERO 2020
QUITO - ECUADOR



DEDICATORIA

El presente trabajo de titulacion lo dedico, en primer lugar, a Dios y la Virgen del Cisne,
quienes me han acompafiado en los momentos mas duros.

A mi padre, quien me ha ensefiado que todo en la vida implica dedicacion, esfuerzo,
sacrificio, disciplina y trabajo duro.

A Mony, quien con su paciencia y amor me ha apoyado incondicionalmente durante el
desarrollo de esta investigacion.

A mi hijo, quien a pesar de que la vida nos haya distanciado siempre estara en mis

pensamientos y en mi corazon.



AGRADECIMIENTOS

Cada bendicion ignorada se convierte en una maldicion.
(Paulo Coelho)

Agradezco infinitamente por la realizacion de este trabajo de titulacion a:

Dios, porque, caida tras caida me ha permitido levantarme sin perder la fe y la esperanza de
un mafiana mejor.

Mis padres, quienes con su esfuerzo me han apoyado con mis estudios; definitivamente el
mejor regalo de un padre para sus hijos es la educacion.

Mony, las palabras no son suficientes para agradecerte porque, sin tener la obligacion, me
has ayudado inmensamente para llegar a este momento.

Dario, amigoooo, gracias por las clases extras; eres un gran amigo.

Al doctor Manuel Fernandez de Cérdoba, muchisimas gracias por la apertura, por contestar

mis inquietudes y por tener la paciencia de ensefiarme. Dios le pague.



RESUMEN

El Derecho de Propiedad Inmaterial ha llegado a convertirse hoy por hoy en el activo mas
importante dentro del trafico econdmico; en este sentido su importancia en la vida cotidiana
es tal, que el otorgar un monopolio en esta materia tiene incidencia en toda la sociedad. Dentro
de esta rama del derecho, surge una subdivision conocida como propiedad industrial de la que
deriva el derecho marcario, cuya evolucién histdrica guarda sus origenes desde la edad de los
metales, en la cual, la idea de diferenciar las creaciones hechas por artesanos de la época por
medio de un signo que a su vez sirviese como forma de escritura tomo fuerza. Con el tiempo
esta idea avanzd para vincular con la procedencia empresarial de los objetos; es decir,
identificar e identificarse a fin de colocar productos en el comercio, lo cual consolid6 la
finalidad actual de la existencia de las marcas, esto es, identificar productos y/o servicios en
el mercado los cuales serdn puestos a consideracion de los consumidores para su posterior
seleccion y asi generaran ingresos monetarios a favor de sus productores y/o prestadores.

En el caso del Ecuador, el derecho marcario nace a partir del afio 1835; ahi se establecieron
los lineamientos iniciales que sirvieron como base para la expedicion de la primera ley de
propiedad intelectual en 1887. Mediante la suscripcion de instrumentos internacionales,
reforma tras reforma, el pais ha ido avanzando en el entendimiento de esta materia, desde
precautelar Gnicamente los derechos de productores y/o prestadores, hasta tomar muy en
cuenta actualmente los intereses del pablico consumidor en general, siendo este su fin Gltimo
y primordial.

La indiscutible peculiaridad mercantil de los signos marcarios los convierte por

antonomasia en facilitadores del comercio; no obstante, esta herramienta que productores y/o



prestadores utilizan con la finalidad de distinguir y diferenciar productos y/o servicios de otros
con iguales o similares caracteristicas existentes en el mercado, no se limita a lo mencionado,
ya que cumple con determinadas funciones como son: distintiva, indicadora de procedencia
empresarial, indicadora de la calidad, indicadora de “goodwill” o reputacion y publicitaria; y
se rige por tres principios reguladores del derecho marcario, a saber territorialidad,
especialidad y temporalidad.

El nacimiento del derecho sobre la marca tiene su escenario sobre la base de tres sistemas
conocidos como declarativo, atributivo y mixto, de los cuales, en Ecuador es utilizado el
segundo con la finalidad de inscribir en las oficinas del Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales aquellas denominaciones que, después de un examen de registro, podran ser
consideradas como marcas sobre las cuales reposara un derecho de exclusiva.

Sin embargo, la finalidad del analisis mencionado no se agota en lo sefialado, ya que, entre
otros aspectos, permite identificar el tipo de marca en el que se encasillara el signo a ser
registrado, es decir, como signo distintivo nominativo, grafico, mixto, tridimensional, notorio,
renombrado, de productos, de servicios, defensivo u ofensivo. No obstante, para que un signo
llegue a esto, primordialmente debe cumplir con ciertos requisitos fundamentales sefialados
tanto por la legislaciéon nacional como por instrumentos internacionales; en otras palabras,
para ser considerado como una marca valida, debe contar con la suficiente capacidad
distintiva, ser perceptible por los sentidos y susceptible de representacion grafica.

Pueden existir circunstancias en las cuales, ante los ojos del publico consumidor dos marcas
sean similares o idénticas entre si, lo cual podria provocar confusion. En este sentido, realizar

un cotejo marcario a la composicién integra de cada signo a fin de acercarse a la manera en la



que los consumidores perciben las denominaciones en el mercado y las integran en sus vidas,
es sumamente importante.

La Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas,
ordenada en 45 Clases Internacionales, 34 concernientes a marcas de productos y las restantes
11 a marcas de servicios, constituye un instrumento que todo signo debe observar al momento
de su registro, puesto que, en caso de comercializar otro producto y/o servicio fuera de los
especificados en su solicitud, esto podria provocar su cancelacion.

Lo mencionado hasta este punto delimita los aspectos que todo signo debe cumplir al
momento de ser registrado y asi consolidarse como una marca valida en el mercado. De este
modo, de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (actualmente
SENADI), los signos “30S” y “30-S” solicitados por la Presidencia de la Republica del
Ecuador para identificar la prestacion de servicios de la Clase Internacional No. 35, en especial
publicidad, gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina, cumpliendo con los tramites
pertinentes para registro de marca, sin mayor dificultad que una Unica oposicion admitida a
tramite la cual fue desvirtuada por la administracion. Fueron inscritos a titulo de marca sin
tomar en cuenta su naturaleza intrinseca, ni la de su solicitante, quien por mandato
constitucional estaria imposibilitado de prestar este tipo de servicios. Ademas, no se analiz6 a
profundidad, y de manera motivada en su resolucion de aprobacion, si las denominaciones en
cuestiéon incurrian en prohibiciones absolutas o relativas, particularmente la prohibicion
absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al orden publico y a las buenas
costumbres contenida en la Decision Andina 486 y en el Codigo Organico de la Economia

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (Ingenios), lo cual motivé la presente



\

disertacion. Finalmente, se debe tener presente que aquellas marcas cuyo registro se lo haya

realizado en contra de las prohibiciones aludidas, podrian enfrentar su nulidad o cancelacion.

Palabras clave: orden pablico, buenas costumbres, marca, ilegal, potestad, productos,

servicios, comercio, prestacion.
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ABSTRACT

The right to intangible property has become the most important asset in economic traffic
today; in this sense, its importance in everyday life is such that the granting of a monopoly in
this matter has an impact on society as a whole. within this branch of law arises a subdivision
known as industrial property from which derives the trademark right, whose historical
evolution keeps its origins from the age of metals, in which the idea of differentiating the
creations made by craftsmen of the time by means of a sign which in turn served as a form of
writing gained strength. Over time this idea advanced to link with the business origin of the
objects; that is to say, identify and identify oneself in order to place products in trade, which
consolidated the current purpose of the existence of the marks, that is, to identify products or
services in the trade. These services will be put to the consideration of consumers for further
selection and thus generate monetary income in favour of their producers or providers.

In the case of Ecuador, the trademark right was born in 1835; It was there that the initial
guidelines were established that served as the basis for the issuance of the first intellectual
property law in 1887. Through the signing of international instruments, reform after reform,
the country has been advancing understanding this matter, from the point of view of protecting
only the rights of producers or suppliers, to take the interests of the consumer in general
because they are the ultimate and primary purpose.

The unquestionable commercial peculiarity of the brands makes them, par excellence, in
facilitators of the comerce; however, this tool which producers or providers use with the
purpose of distinguishing and differentiating products or services from others with the same

or similar characteristics existing on the trade is not limited to the above, because it fulfils
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certain functions: distinctive, business origin indicator, quality indicator, goodwill indicator
or reputation and advertising; and is governed by three principles governing trademark law,
namely territoriality, speciality and temporality.

The birth of the right in the trademark has its scenary on the basis of three systems known
as declarative, attributive and mixed, of which, in Ecuador the second is used for the purpose
of registering in the offices of the National Intellectual Rights Service those denominations
which, after a registration examination, may be regarded as marks on which an exclusive right
rests.

However, the purpose of the above analysis is not limited to the above, because, among
other things, it makes it possible to identify the type of mark in which the sign to be registered
will be typed, that is to say, as a nominative distinctive sign, graphic, mixed, three-
dimensional, notorious, renowned, product, service, defensive or offensive. However, in order
for a sign to reach this point, it must first and foremost meet certain fundamental requirements
set out in both national legislation and international instruments; in other words, in order to
be considered a valid trademark, it must have sufficient distinctive capacity, be perceptible by
the senses and be capable of graphic representation.

There may be circumstances in which, in the eyes of the consumer public, two brands are
similar or identical to each other, which could cause confusion. In this sense, it is extremely
important to carry out a brand comparison of the entire composition of each sign in order to
get closer to the way in which consumers perceive denominations on the trade and integrate
them into their lives.

The International Classification of Products and Services for the Registration of Marks,

ordered in 45 international classes, 34 concerning marks of products and the remaining 11



concerning marks of services, constitutes an instrument which any sign must observe at the
time of its registration, since, in the event of marketing another product or service other than
those specified in its application, this could lead to its cancellation.

The above points delimit the aspects that every brand must fulfil when it is registered and
thus be consolidated as a valid brand on the trade. In this way, according to the Ecuadorian
Institute of Intellectual Property (currently Senadi), the brands “30S” and “30-S” requested
by the Presidency of the Republic of Ecuador to identify the provision of services of
International Class No. 35, in particular advertising, business management and office work,
complying with the relevant formalities for registering a trade mark, without greater difficulty
than a single admissible opposition which was challenged by the administration.

They were registered as trade marks without taking into account their intrinsic nature or
that of their applicant, who by constitutional mandate would be unable to provide such
services. Furthermore, it was not analysed in depth, and in a reasoned manner in its adoption
resolution, whether the names in question were subject to absolute or relative prohibitions, in
particular the absolute prohibition of registration of signs contrary to the law, morality, public
order and morality contained in the Andean Decision 486 and the Organic Code of the Social
Economy of Knowledge, Creativity and Innovation (Ingenios), which motivated the present
dissertation. Finally, it should be borne in mind that trademarks whose registration has been

carried out in violation of the aforementioned prohibitions could face nullity or cancellation.
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INTRODUCCION

El 30 de septiembre del 2010 en horas de la mafiana, Quito, Ecuador, fue escenario de
protestas por parte de un grupo de policias quienes se manifestaron en contra de la
promulgacion de la Ley de Servicio Publico la cual a su criterio los afectaba. Durante ese dia
la jornada se llevé acabo en medio del caos, disturbios, saqueos, enfrentamientos armados,
entre otros hechos que se extendieron por todo el territorio nacional, sembrando incertidumbre
social y perturbando el orden pablico interno. Finalmente, los sucesos concluyeron dejando la
muerte de cinco personas en circunstancias ain no esclarecidas y un penoso hecho histérico
que perduraré por siempre en la memoria colectiva.

Aquel dia los ciudadanos, buscando una forma de comunicar lo que sucedia,
generalizaron en redes sociales la etiqueta “30S”, filtrando asi la informacién en torno a los
hechos. No obstante, casi dos afios y medio después, la Presidencia de la Republica del
Ecuador, tras haber solicitado el 16 de septiembre del 2011 ante el Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual el registro de las denominaciones “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S”
para identificar la prestacion de los servicios de publicidad, gestién de negocios comerciales
y trabajos de oficina —sefialados en la Clase Internacional No. 35 del Clasificador de Niza—
, obtuvo su titularidad generando que se le otorgue un derecho de exclusiva sobre estas
denominaciones registradas a titulo de marca.

Ese hecho, para esta investigacion, genera varias interrogantes: ;Qué es una marca de
acuerdo con el derecho marcario? ;Pueden las marcas relacionarse con circunstancias de

inestabilidad politica y social? ;Qué significa que un signo sea contrario a la ley, la moral, el



orden publico y las buenas costumbres? ¢ Debido a que los signos “30S” y “30-S” se relacionan
con una situacion contraria al orden publico su registro transgrede la norma expresa? ¢Al
momento de visualizar las denominaciones “30S” y “30-S” el consumidor medio las relaciona
con los aciagos hechos del 30 de septiembre del 2010? (Es factible que exista una
denominacion registrada como una marca valida, pero con un titular que no pueda prestar
servicios de la Clase Internacional No. 35? ¢Principios y valores fundamentales se ven
lesionados con la existencia de las denominaciones “30S” y “30-S”?

Tomando en cuenta la incidencia del Derecho en la sociedad, surge la necesidad de
analizar desde el punto de vista juridico la existencia de los signos, motivo de este estudio, ya
que, al estar relacionados con un hecho de relevancia social como fue el 30 de septiembre del
2010, ciertamente llama la atencion la existencia de estas denominaciones dentro del
comercio. En consecuencia, esta investigacion es realizada con el fin de examinar si el registro
de los signos “30S” y “30-S” transgrede lo estipulado por la legislacién nacional e
instrumentos internacionales acerca de signos distintivos y, por ende, vulnera la ley, la moral,
el orden puablico y las buenas costumbres.

En lo que respecta el derecho marcario, surge un hito histérico mediante la sentencia
del Tribunal General de la Unién Europea en el asunto “La Mafia se sienta a la Mesa”, ya que
marca un precedente importante en la aplicacion de la prohibicion absoluta de registro de
signos contrarios a la ley, a la moral, al orden publico y a las buenas costumbres, razén por la
cual, por medio de su analisis servira de sustento a fin de demostrar que los signos materia de

este estudio vulneran valores y principios fundamentales del Ecuador.



El objetivo principal de esta investigacion es determinar si las marcas “30S” y “30-S”
incurren en la prohibicion absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al orden
publico y a las buenas costumbres.

Por su parte, entre los objetivos especificos se destacan: delimitar los requisitos y
caracteristicas legales que debe cumplir todo signo cuya finalidad es ser considerado como
una marca valida; identificar los tipos de marcas existentes en el derecho marcario; identificar
lo establecido en la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
Marca; analizar lo sefialado por la legislacion nacional, instrumentos internacionales y la
doctrina entorno a prohibiciones absolutas y relativas para registro de marcas; identificar la
concepcion de moral, orden publico y buenas costumbres sefiala por la doctrina en general,
identificar la pertinencia de la aplicacion de la accion de nulidad o cancelacién de marca
registrada; analizar la aplicacién de la prohibicion absoluta de registro de signos contrarios a
la ley a la moral, al orden publico y a las buenas costumbres mediante casos practicos.

Entre los métodos de estudio empleados se encuentran el deductivo, que es utilizado
para analizar la naturaleza juridica del derecho marcario, concepto de marca, la finalidad de
las marcas influencia de las marcas en la mente de los consumidores, el nacimiento del derecho
sobre la marca, concepto de orden publico y buenas costumbres, finalidad del derecho
marcario; entre otros conceptos y teorias en general a fin de aplicar lo analizado en este
estudio.

Otro método es el comparativo, empleado para cotejar lo establecido por la
jurisprudencia e instrumentos internacionales frente a lo sefialado por la legislacion nacional

respecto a la aplicacion de la prohibicion absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a



la moral, al orden publico y a las buenas costumbres con la finalidad de asimilar los
conocimientos aprendidos al caso motivo de este estudio.

Por otra parte, con el método exegético se dilucidara lo sefialado por la doctrina en
general, decisiones judiciales, la jurisprudencia y conceptualizaciones que mantengan relacion
con el tema de investigacion todo esto a fin de interpretar lo aprendido y sustentar la hipotesis
planteada.

Con el método sintético se une todo lo previamente analizado e interpretado, con el
propdsito de presentar propuestas fundamentadas de solucién a la problematica materia del
presente trabajo, partiendo a su vez del propdsito de precautelar el interés publico mediante
las mismas.

A fin de lograr la operatividad de los métodos sefialados, se emplea la técnica
documental soportada en libros, trabajos de grado, revistas, publicaciones periddicas,
entrevistas, sentencias, entre otros documentos.

Finalmente, el enfoque de la investigacidn es de caracter critico ya que se analiza el
registro de las denominaciones que motivan este estudio.

En tres capitulos se desarrolla la investigacion. El primer capitulo abarca generalidades
del derecho marcario desde su origen a escala mundial, el desarrollo histérico que ha tenido
esta materia dentro de la sociedad ecuatoriana, concepto de marca, funciones de la marca y
principios reguladores del derecho marcario. Si bien estos temas constituyen generalidades,
es importante analizarlos enfocando su estudio a la naturaleza de los signos “30S” y “30-S”
con la finalidad de delimitar las caracteristicas que debe abarcar un signo para ser considerado

como una marca valida.



El segundo capitulo analiza el nacimiento del derecho sobre la marca mediante los
diferentes sistemas registrales, tipos de signos distintivos, requisitos que debe cumplir todo
signo para ser registrado como marca valida, el cotejo marcario y la clasificacion internacional
de productos y servicios para el registro de marcas. Estos temas son analizados en relacion
con la existencia de los signos “30S” y “30-S”.

El tercer capitulo engloba las prohibiciones absolutas y relativas de registro de signos
distintivos, examinando principalmente la prohibicion absoluta de registro de signos
contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres enfocandola a su
vez al registro de los signos “30S” y “30-S”, con la finalidad de analizar su examen de
registrabilidad y contrastarlo con la posicion adoptada por el Tribunal General de la Unidn
Europea en el caso “la Mafia se Sienta a la Mesa”, la cual fue calificada contraria al orden
publico luego de diez afios de haber sido registrada. Ademas, se analiza el caso de la solicitud
de registro del signo “23F” ante la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, signo que fue
absolutamente denegado a su registro por relacionarse a un suceso de inestabilidad politica y
social sufrido en Espafia, considerado contrario a la moral y al orden publico; por
consecuencia este signo es analizado a fin de sustentar la teoria de que aquellas marcas
consideradas contrarias a la ley, la moral, el orden publico y las buenas costumbres pueden
ser denegadas por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual desde su

solicitud.



CAPITULO |

Naturaleza del derecho marcario

1.1 El derecho de propiedad inmaterial
Con respecto a este tema, es pertinente hacer alusion a lo manifestado por Francisco

Villacreses (2005) para quien:

En la actualidad se discute si las marcas y en general los bienes inmateriales de una compafiia
0 persona, son el verdadero capital de una empresa, pues las utilidades que una firma perciben
en un ejercicio econémico, depende en gran medida del nivel de aceptacion de sus marcas en
el consumidor. (Citado por Salazar, 2013, p. 11)

Por su parte, de acuerdo con “Barsallo (s.f.) la marca es un bien inmaterial e
incorpdreo, es decir, no tiene existencia material y necesita incorporarse en un bien inmaterial
para que su presencia sea tangible y pueda ser percibido por los sentidos del destinatario de la
marca” (citado por Del Valle, 2015, p. 10).

Para continuar, es importante determinar ¢qué es la propiedad inmaterial?, la cual, de
acuerdo con Bonilla (2015) “es aquel derecho que recae sobre los bienes inmateriales
conformados por las creaciones intelectuales del ser humano, susceptibles de apropiacion a
partir de su idea de materializacion” (p. 27).

Por otro lado, Rodriguez (2018) afirma que primero es necesario comprender las
l6gicas de la Teoria General de la Propiedad, con el objetivo de despejar ciertas creencias
respecto a esta rama del derecho. En este sentido, haciendo alusion a lo manifestado por el
Caodigo Civil del Ecuador, se sefiala que “el dominio, que se Ilama también propiedad, es el
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella [...]”. (Codificacién 10, 2005,

art. 599; énfasis afiadido].



Es decir, de acuerdo al contenido del mencionado articulo, la propiedad radica sobre
“cosas corporales”; entendiéndose por estas “las que tienen un ser real y pueden ser percibidas
por los sentidos, como una casa, un libro [...]” (Codificacion 10, 2005, art. 583). Este concepto
transmite el primer problema para definir sobre qué tipo de “cosas” recae la propiedad materia
del estudio, ya que, de acuerdo con Rodriguez (2018), si la propiedad recae sobre “cosas
corporales”, en este caso las creaciones del intelecto humano no entrarian dentro de esta
categoria; lo que, por consiguiente, lleva a pensar que la propiedad recaeria sobre las cosas
“incorporales”.

No obstante, si se aborda el concepto de las cosas incorporales, estas son “las que
consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas [...]” (Codificacion
10, 2005, art. 583; énfasis afiadido). Es decir, dentro de esta categoria tampoco entrarian las
creaciones del intelecto humano, debido a que las “cosas incorporales” son “derechos reales
o personales” (Codificacion 10, 2005, art. 594; énfasis afiadido). Entendiéndose por “derechos

reales”, de acuerdo al mismo cuerpo legal aludido:

Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitacion, los de
servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones
reales. (CC, 2005, art. 595)

En correlaciéon con lo indicado, Rodriguez (2018) sefiala que tampoco es posible
generar propiedad aplicada a esta investigacion sobre ningun tipo de “derecho real”, puesto
que las “producciones del intelecto humano” no son lo mismo que las “cosas incorporales”;
en otras palabras, no son lo mismo que el dominio, la herencia, el usufructo, el uso o
habitacion, las servidumbres activas, la prenda o la hipoteca. Por tal razon, el Cédigo Civil
especifica que “las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta

propiedad se regira por leyes especiales” (Codificacion 10, 2005, art. 601; énfasis afiadido).



Es decir, las “producciones del intelecto humano” son llamadas “cosas inmateriales”,
las cuales se encuentran previstas por normativa especial —que regula este nuevo tipo de
propiedad— conocida como “propiedad inmaterial”’. En este sentido, de acuerdo con
Fernandez de Cdrdoba (2018), se debe partir de la premisa fundamental de que el sistema del
Cadigo Civil establece que la corporeidad del objeto del derecho no es un factor determinante
para su existencia. Dicho de otro modo, la propiedad no esta subordinada a la materialidad,;
por tanto, respecto a la propiedad inmaterial se tiene una propiedad distinta. Ahi, el objeto del
derecho de la propiedad inmaterial corresponde a las ideas creativas, las cuales constituyen el
antecedente causal de lo que se puede percibir por medio de los sentidos.

Al respecto, para Fernandez de Cordoba (2018) hay que puntualizar que, si bien la
proteccion de las ideas es el objeto de la propiedad inmaterial, el hecho de contar con la
intencion de escribir una novela no genera derecho alguno, ya que solo son expectativas,
aspiraciones, deseos, pertenecientes al mundo de lo abstracto; y en consecuencia no son
constitutivos de derechos. Para poder hablar de un derecho de propiedad inmaterial, se
necesita que la actividad creativa intelectiva se materialice a fin de que sea oponible. Es decir,
la propiedad inmaterial protege todos los esfuerzos empleados para posteriormente ser
materializados en algo concreto como aplicaciones, software, obras, inventos, celulares,
disefios, marcas, invenciones patentadas, obtenciones vegetales, alegatos, etc.

Hay que agregar que en todo derecho de propiedad inmaterial, segun Fernandez de
Cordoba (2018), existen derechos morales y derechos patrimoniales, entendiéndose por los
primeros, aquellos que se relacionan con el autor o creador intelectual; es decir, el Gnico titular
posible de los derechos morales es el creador intelectual. Por ejemplo, quien ostenta esta

calidad juridica subjetiva particular tiene el derecho a ser reconocido como autor o creador,



por siempre, debido a que los derechos morales son intransigibles, irrenunciables,
inembargables, intransferibles e inalienables.

Por otro lado, los derechos patrimoniales son aquellos que obligan tanto a quien decida
reproducir una obra protegida por derechos de autor, como a quien decida reproducir la patente
de un determinado medicamento, a pagar una contraprestacion antes de disponer de ellas.

Finalmente, para Rodriguez (2018) el hecho de que una persona en principio sea duefia
a perpetuidad de una determinada “cosa corporal”, no afectaria a la sociedad. No obstante,
gue una persona, por ejemplo, sea duefia a perpetuidad de la idea creativa que dio origen a la
cura del VIH, afectaria a la sociedad, lo cual marca una diferencia entre las “cosas corporales”

y las “cosas inmateriales”.

1.2 Origen del derecho marcario: evolucion historica de los signos distintivos

Segun Bolafios (2014), en el V milenio a. C. durante la Edad de los Metales surgio la
idea de identificar mediante un simbolo aquellas creaciones elaboradas por artesanos y
alfareros de la época; este hecho histdrico se vincula con la utilizacion de “signatios” o
“signums”, los cuales, ademas de servir como una forma de escritura, identificaban los objetos
elaborados en aquel entonces. Para ilustrar mejor lo mencionado, se puede hacer alusion a los
jeroglificos desarrollados por la cultura egipcia, los cuales cumplian con las funciones aqui
descritas.

De esa manera, las primeras funciones de los signos marcarios no se limitaron a las
dos aludidas en el acépite precedente, sino que, de acuerdo con lo sefialado por Hortua y Luna

(2004), surgio6 la necesidad de identificar la pertenencia de determinados objetos como el
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ganado, dando como resultado que las marcas de hierro aparecieran, las cuales cumplian con
esta nueva funcion.

Se debe agregar que, de acuerdo con Bolafios (2014), la tendencia de identificar las
cosas por medio de un signo trascendid a China, donde se utilizaban simbolos, con la finalidad
de distinguir piezas de porcelana; por tal motivo “se han encontrado marcas comerciales, en
primitivas piezas de porcelana China, en recipientes de ceramica de Grecia y Roma, y en otros
articulos en la India” (Hortua y Luna, 2004, p. 5).

Con respecto a la antigua Roma, sefiala Vera (2017) que, en aquella época de la
historia, se protegia el derecho de los autores, respecto a sus creaciones, por medio de la ley
civil que les permitia percibir honorarios dependiendo de los servicios prestados.

Prosiguiendo con este andlisis, de acuerdo con Pazmifio (2009, p. 133), “una vez que
el hombre se convirtié en generador de riqueza mediante la produccién de un producto o la
prestacion de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba”.

En ese sentido, en la Edad Media las marcas no eran Unicamente sindnimo de
propiedad, sino también eran desarrolladas con fines comerciales; es decir, las marcas eran
creadas con la finalidad de adquirir competencia comercial mediante la venta de productos, lo
cual desembocaba en un prestigio no solo para los comerciantes, sino también para las marcas
(Bolarios, 2004).

Cabe destacar que en esa época, conforme sefiala Vera (2017, p. 4), “se establece una
de las caracteristicas esenciales de las marcas, como es la identificacién de calidad y la
individualizacion de los productos y/o servicios con su productor (origen empresarial) [...]”.
Continuando con el desarrollo histérico de los signos distintivos, de acuerdo con Antonio

Pazmifo Ycaza:
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Ya en la edad moderna, desde el siglo XV1 se comienzan a expedir una serie de normas que
tienen directa relacion con la proteccion de determinados signos distintivos. Asi, por ejemplo,
en 1512 el Consejo de Nirnberg emite un decreto con el objeto de proteger el signo “AD”,
mismo que seria utilizado por Alberto Durero para identificar a sus obras; luego, en 1554 un
Edicto de Carlos V protege tapices flamencos. Y, en Francia y Gran Bretafia se comenzaron a
expedir normas que protegian a los titulares de una marca de la falsificacion por parte de
terceros. (2009, p. 135)

Hay que agregar que “llegada la Revolucion Francesa, como efecto de los cambios
sociopoliticos, y de la idiosincrasia de la época, se propendio a la eliminacién de las marcas,
con la finalidad de instaurar la libertad de comercio” (Vera, 2017, p. 6).

Por otro lado, refiriéndose a la Edad Contemporanea, los autores Jaime Manrique y
Julian Moreno (s.f.) sefialan que esta época de la historia se la puede dividir en tres etapas:

La primera comprendida desde la Revolucién Industrial hasta mediados de los afios 50 del
siglo XX, la publicidad de esta época se enfocaba en mostrar las bondades del producto. La
segunda comprendida entre 1965 y el 2000 en la llamada era del consumidor, se pone énfasis
en las creencias, la publicidad de esta época se orienta a promover campafias en torno a lo que
el publico desea escuchar y no a informar precisamente sobre el producto. La tercera llamada
la era de las relaciones en donde proliferan los medios para permitir a los consumidores
expresarse, el objetivo de esta publicidad es obtener confianza de los clientes a través de la
produccién de comunicaciones honestas y acordes con el producto. (Citado por Bolafios, 2014,
pp. 11-12)

En lo que respecta a esta etapa del derecho marcario, es pertinente sefialar que
actualmente la identificacién por medio de signos distintivos no se limita solo a productos,
sino que ha trascendido a la identificacion de servicios. La importancia de la propiedad
inmaterial en su conjunto ha evolucionado hasta constituir hoy en dia, el activo mas importante
que una empresa puede tener. Al hablar particularmente de los signos marcarios, muchas veces
estos podrian llegar a tener un valor superior al del producto o servicio que identifican
(Bolafios, 2014).

En consecuencia, lo analizado en torno a la evolucion histérica de los signos distintivos
lleva a inferir que la idea fundamental por la cual naci6é el sistema de marcas, fue la

identificacion de un determinado objeto creado por el intelecto humano. Posteriormente, esa
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idea avanzé a fin de identificar la procedencia empresarial del objeto, vinculandolo asi con su
creador; es decir, la idea central era identificar e identificarse por medio del uso de un signo
distintivo, con el objetivo de introducir productos en el comercio; después la idea trascendid
a la identificacién de servicios. Dicho de otra manera, la existencia de signos distintivos desde
sus origenes hasta la actualidad se vincula con la identificacion de productos o servicios que

puedan ser ofertados a los consumidores; caso contrario no se estaria hablando de una marca.

1.2.1 Evolucion de la legislacién marcaria en Ecuador

Con respecto a este punto, Bolafios (2014) indica que la evolucion de esta rama del
derecho tiene sus origenes a partir del afio 1835 con la separacion de la Gran Colombia;
acontecimiento que desembocé en el establecimiento de un ordenamiento juridico propio. En
este sentido, por primera vez fue incorporada en la Constitucién de aquel entonces una
disposicion en la cual se garantizaba a los autores el derecho de propiedad respecto a sus
creaciones.

Si bien en las Constituciones de los afios 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 y 1878 no se
plasma juridicamente la proteccion marcaria como tal, si pretendian que la ley garantizara
tanto la inviolabilidad de la propiedad intelectual, asi como el resarcimiento por pérdidas que
experimentara el autor, en caso de que su obra fuese publicada (Bolafios, 2014).

Es importante citar estos antecedentes, pues establecieron las bases para la expedicion
de la primera ley especifica en la materia, denominada Ley de Propiedad Literaria y Artistica,
de 1887, cuya finalidad era la proteccidn del derecho de autor. Escritos y discursos de Gabriel

Garcia Moreno es considerada la primera obra protegida por esta ley (Vera, 2017, p. 13).
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Posteriormente, el 31 de octubre de 1899 se expidio la Ley Sobre Marcas de Fabrica
o Comerciales, la que, segun Bolafios (2014), a pesar de contar con diez articulos bastante
elementales, establecio las directrices del derecho marcario moderno. Esta ley “permitia el
registro de marcas ante la autoridad competente que en aquel entonces era el Ministerio de
Interior” (p. 15).

Avanzado en esta linea de tiempo, segin Bolafios (2014), el derecho marcario adquirio
fuerza dentro de la sociedad ecuatoriana a partir del afio 1900 con la suscripcién del Convenio
para la Proteccion Reciproca de Marcas de Fabrica y Comercio, por parte de Ecuador y
Francia.

En este punto es pertinente indicar que existieron tres reformas a la Ley Sobre Marcas
de Fabrica o Comerciales, de 1899; la primera de ellas el 17 de octubre de 1900 y las dos
siguientes el 9 y 19 de octubre de 1901. Todo esto parece confirmar la necesidad que existia
por parte del érgano legislativo de aquel entonces, de comprender y ajustar a la realidad social
una rama del derecho, la cual era completamente nueva para el ordenamiento juridico de la

época (Pazmifio, 2009). Luego de las reformas sefialadas, segin expone Miguel Bolafios:

El 23 de octubre de 1908 la ley de Marcas de 1899 quedé suprimida y mediante decreto-ley
se expide una nueva ley en la cual se contempla una figura juridica que no estuvo prevista en
la ley anterior: “el derecho de oposicién”, solicitud de nulidad y la autoridad competente para
conocer éstas eran los alcaldes cantonales, estas disposiciones se mantuvieron sin cambios
hasta 1914 salvo la incorporacion del derecho de prioridad el 20 de agosto de 1910. (2014, pp.
15-16)

Refiriéndose a la Ley de Marcas, de 1908, es importante mencionar que la misma,
segun Vera (2017, p. 13) “define a la marca como todo signo, emblema, palabra, frase o

designacion especial y caracteristica destinada a distinguir articulos, observamos que no

hablamos todavia de la consideracion de productos y/o servicios”.
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De acuerdo con Pazmifio (2009), existieron cinco reformas a la ley citada en el parrafo
anterior; la primera de ellas el 8 de septiembre de 1914, considerada como “una reforma de
madquillaje, que no la cambia en su esencia” (Vera, 2017, p. 14).

La segunda se dio el 30 de enero de 1923, en la cual, de acuerdo con Vera (2017)
“incorpora ya el cobro de tasas para los registros de inscripciones, renovaciones y
transferencias de las marcas de fabrica” (p. 14). Cabe mencionar que, si bien las subsiguientes
reformas no incluyeron cambios relevantes en lo que respecta al derecho marcario, se las
menciona a manera de antecedente dentro de esta investigacion; en este sentido, la tercera
sucedio el 17 de septiembre de 1927, la cuarta se dio el 22 de mayo de 1928; y la quinta el 4
de agosto de 1928.

Ya para el 21 de septiembre de 1928, mediante Decreto Ejecutivo 384, entrd en
vigencia la tercera Ley de Marcas de Fabrica, en la cual el alcance del concepto de marca fue
ampliado por medio de la incorporacion de la figura de la marca de fabrica (Vera, 2017). Con
respecto a esta ley, la misma sufri6 una reforma mediante Decreto Legislativo de 6 de

diciembre de 1928, segun la cual:

[...] Se establece un solo pago o tasa para los actos modificatorios del signo marcario,
facultando a los Agentes Fiscales y Jueces de Letras para que de oficio inicien las acciones
por la infraccion realizada y determinado el tramite Verbal Sumario, en sustitucion del
Ordinario inicial. (Vera, 2017, p. 14)

De acuerdo con el estudio efectuado por Bolafios (2014), los acontecimientos
histdricos analizados hasta este punto permiten concluir que en aquel entonces la proteccion
de derechos del titular del signo distintivo era un aspecto primordial para la legislacion

marcaria. Sin embargo, no eran tomados en consideracion los derechos del publico
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consumidor en general, a quienes el registro de una determinada marca podia llegar a
afectarlos.

La mencionada apreciacion, posteriormente, fue cambiada por medio de la reforma del
afio 1937, en la que, con la finalidad de precautelar el derecho del publico consumidor, se
incorpord dentro de la normativa marcaria de aquel entonces el requisito de obtener un registro
sanitario previo al registro de todo signo distintivo. Asi se garantizO que el producto
identificado por un determinado signo marcario, se encontraba en éptimas condiciones y
cumplia con los requerimientos sanitarios establecidos en la normativa nacional (Bolafios,
2014).

Después, por medio del decreto-ley “el primer acto limitativo de dominio del derecho
marcario se materializa en el afio 1944 como consecuencia de la Guerra Mundial, cuando se
dispuso la confiscacion de marcas, en aplicacion de las Leyes de Guerra” (Vera, 2017, p. 14).

Tras la publicacion del decreto-ley, en el afio 1954 se suscribi6 el “Convenio sobre
Propiedad Industrial entre la Republica del Ecuador y la Republica Federal de Alemania” con
el objetivo de restituir a los ciudadanos alemanes los signos marcarios que les fueron
confiscados en aplicacion de las “Leyes de Guerra” (Pazmifio, 2009, p. 137).

Posteriormente, de conformidad con el tratadista Luis Vera:

El 2 de noviembre del afio 1957 (con Decreto Ejecutivo), se dispone a los titulares de las

marcas de fabrica el que se incluya en las etiquetas la frase “elaborado en el Ecuador”, su

ausencia permite se imponga una multa pecuniaria. (Vera, 2017, p. 14)

En 1961 existieron dos acontecimientos a resaltar. EI primero de ellos se refiere, de
acuerdo con Bolafios (2014), a la adhesion del Ecuador a la “Asociacion Latinoamericana de

Libre Comercio” o ALALC; y el segundo se trata, segin Pazmifio (2009) a la “Codificacién

de la Ley de Marcas de Fabrica”.
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Luego, en el afio 1963 la “Codificacion de la Ley de Marcas de Fabrica” sufrié su
primera reforma al establecer que “el derecho de marca se lo adquiere por uso, mas ya no por
registro” (Bolafios, 2014, p. 16). Se debe agregar que la mencionada reforma disponia “la
incorporacion de los nombres de fabrica, comercio y agricultura” (Vera, 2017, p. 14). Después
“para el afo 1964 se produce la segunda reforma, que en lo esencial implementa la Gaceta de
la Propiedad Industrial, como érgano oficial de difusion [...]” (Vera, 2017, p. 15).

Por su parte, Pazmifio (2009) a manera de antecedente historico hace alusion a la
expedicion de la Constitucion Politica de 1967, publicada en Registro Oficial 133, de 25 de
mayo del mismo afio; particularmente al articulo 57, el cual disponia que: “se garantiza el
derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos, distintivos 0 nombres comerciales,
agricolas e industriales, con arreglo a la ley. En todo producto nacional se hara constar la
procedencia ecuatoriana” (CRE, 1967).

Para el 18 de octubre de 1976, en el Registro Oficial No. 194 se expidié la
“Codificacion de la Ley de Marcas de Fabrica” en la cual figuraba el “Ministerio de Industrias,
Comercio e Integracion” como la autoridad competente para realizar el proceso de registro de
marcas (Bolafios, 2014).

Continuando con este analisis, es importante mencionar lo sefialado por Pazmifio
(2009), quien manifiesta que mediante Decreto Supremo No. 1257, de 10 de marzo de 1977,
entrd en vigencia dentro de la legislacion nacional la Decision 85 sobre Propiedad Industrial
de la “Comisién del Acuerdo de Cartagena” para el “Grupo Andino”; decision que, de
conformidad a lo sefialado por Bolafios (2014) “establece un régimen de proteccién de la
Propiedad Industrial englobando las disposiciones de la Ley de Marcas expedida en 1976 (p.

17).
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Ya para el 28 de julio de 1981, mediante Acuerdo Ministerial No0.519, Ecuador adoptd
la “Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Fabrica
0 de Comercio y Marcas de Servicios”, conocida también como “Clasificacion de Niza”,
concertada el 15 de junio de 1957 en Niza, con la finalidad de “marcar una diferenciacion
entre los diversos tipos de marcas que contempla la legislacién y la misma doctrina” (Bolafios,

2014, p. 17). Entre sus objetivos se resaltan:

Promover el desarrollo equilibrado y arménico de los paises miembros en condiciones de
equidad, mediante la integracion y la cooperacion econdmicay social, facilitar su participacion
en el proceso de integracion regional, con miras a la formacion gradual del mercado comun
latinoamericano. (Bolafios, 2014, p. 17)

Habria que resaltar el 21 de enero de 1996, fecha en la cual Ecuador pas6 a ser
oficialmente miembro de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC). Se menciona como
antecedente este hecho, puesto que todos aquellos paises que desearen formar parte de la OMC
y de sus preferencias, deberan suscribir los “Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” o ADPIC, contenidos en el Anexo 1C
del convenio por el que se cre6 la OMC.

En ese sentido, los ADPIC tanto para Ecuador como para todos aquellos paises que
forman parte de la OMC, entraron como norma mandatoria dentro de sus respectivas
legislaciones. A manera de acotacién a lo sefialado, vale mencionar que “en junio de 1996,
aun continuaba en vigencia la Tercera Ley de Marcas [...]” (Del Valle, 2015, p. 21).

Hay que enfatizar que, como resultado del ingreso del Ecuador a la OMC, el
compromiso fue que los paises miembros incorporaren un régimen de proteccion para la

propiedad intelectual; de este modo, de conformidad con el tratadista Luis Vera:
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El 19 de mayo de 1998, se publica en el Registro Oficial la Ley de Propiedad Intelectual, en
la que se unifica en un solo cuerpo legal todas las ramas de la Propiedad Intelectual, estamos
refiriéndonos a la propiedad Intelectual como tal —Derechos de Autor y Derechos Conexos—
, Propiedad Industrial —las invenciones; los dibujos y modelos industriales; los esquemas de
trazados (topografias) de circuitos integrados; la informacién no divulgada y los secretos
comerciales e industriales; las marcas de fabrica, de comercio, de servicios y los lemas
comerciales; las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; los
nombres comerciales; las indicaciones geografias; cualquier otra creacién intelectual que se
destine a uso agricola, industrial o comercial—: y, finalmente las Obtenciones Vegetales,
publicandose su Reglamento en el R.O. 120 de 1 de febrero de 1999 [...]. (2017, p. 15)

Segln Del Valle (2015) como resultado de la expedicion de la Ley de Propiedad
Intelectual, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias,
Comercio, Integracion y Pesca fue sustituida con la creacion del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), el cual, de conformidad con la ley aqui citada constituia “el
Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, prevenir, proteger y
defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos
en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales [...]” (Ley 83, 1998, art. 3).

Aqui cabe hacer alusion al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, el cual entré en vigencia dentro del ordenamiento juridico ecuatoriano mediante
Registro Oficial No. 244, de 29 de julio de 1999. Posteriormente, el 19 de septiembre del 2000
la Comunidad Andina de Naciones aprob¢ la Decision 486, la cual entr6 en vigencia para el

Ecuador mediante Registro Oficial No. 258, de 2 febrero de 2001. Esta Decision constituye:

Un marco normativo que, a parte de la ley local, permite el estudio comparado de la Propiedad
Intelectual, y a través de la cual se pretende dar cumplimiento a los ADPICS estableciendo
gue los paises miembros incorporen un régimen de proteccion para la propiedad intelectual.
(Bolafios, 2014, p. 17)

Habria que agregar que, lo que motivo la creacion de la Decision 486, para Del Valle

(2015), fue la competencia desleal existente en el mercado de aquel entonces.
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Respecto a eventos mas recientes en torno a la entidad administrativa competente en

materia de propiedad intelectual, especificamente de derecho marcario:

En el afio 2009, el IEPI sufre un giro total de cambios, pues se instaura un sistema equilibrado,
con mayor acceso al publico, pero es partir del afio 2012 cuando el IEPI se adscribe
administrativamente a la Secretaria Nacional de Educacién Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovacién (SENESYT), y, a partir del afio 2014 el IEPI, pone a servicio de la comunidad un
nuevo servicio de registro de las marcas, a fin de que los usuarios tramiten sus solicitudes por
internet. (Del Valle, 2015, pp. 21-22)

Finalmente, cabe mencionar lo manifestado por Vera (2017), quien sefiala que la
promulgacién del Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacion, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 899, de 09 de diciembre
de 2016, constituye hoy en dia el més reciente suceso que ha favorecido a la evolucion de la
legislacion marcaria en Ecuador. Este cuerpo normativo actualmente vigente “busca regular y
legislar no sélo lo referente a la propiedad intelectual y/o industrial, sino todo lo relativo a la
innovacion y creacion intelectual” (2017, p. 16).

En definitiva, lo analizado en torno a la evolucidon de la legislacion marcaria en
Ecuador, lleva a inferir que esta rama del derecho inici6 con un cuerpo legal bastante elemental
que buscaba, principalmente, regular el uso de signos distintivos para la identificacion de
articulos y proteccion del derecho de titulares marcarios, segun lo sefialado por la Ley de
Marcas de 1908. No obstante, el interés de ir evolucionando y la necesidad de comprender
esta rama del derecho para ajustarla a la realidad social, impulsé que este sistema se fortalezca
con la suscripcion de instrumentos internacionales.

Dicho de otra manera, Ecuador ha avanzado paulatinamente en el entendimiento del
derecho marcario, incorporando en el afio 1937 una disposicién en la cual por primera vez se

precautelaba el bienestar del pablico consumidor. Esta tendencia incluso se mantuvo tanto en
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la reforma de 1957 como en la de 1964, con las que se pone a disposicion de los consumidores
informacion relativa a los signos marcarios existentes. En 1998 se empezé a hablar de marcas
de productos o de servicios dentro de la legislacién nacional, para establecer la finalidad actual
del signo marcario; es decir, la identificacion de productos y servicios mediante el uso de un
signo distintivo que resguarde el derecho del consumidor; situacién que se ha conservado en
el Cadigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
actualmente vigente.

Haciendo alusion al registro de las “marcas” “30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar”, la
legislacion marcaria en el pais ha ido evolucionando, reforma tras reforma, hasta resguardar
el bienestar de los consumidores. De este modo, reconocer estos signos como marcas validas
seria desconocer el derecho adquirido por el publico consumidor, ya que se estarian
admitiendo como marcas, signos que se relacionan con una situacién de inestabilidad politica
y social suscitada el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador.

En otras palabras, se ignoraria la evolucion del derecho marcario en Ecuador en
alrededor de 82 afios, desde la primera vez en que la legislacion nacional empezé a precautelar
el interés del publico consumidor, hasta la actualidad. Hay que recordar que el derecho
marcario ha llegado al punto de establecer que, tanto los productos y/o servicios como el signo

que los identifica, no afecten de forma negativa al consumidor, siendo este su fin dltimo.

1.2.2 Concepto de marca
Con respecto a este punto, se debe empezar mencionando que los signos marcarios
“constituyen uno de los instrumentos mas eficientes y dinamicos para el desarrollo del

intercambio de mercancias en el mercado nacional y sobretodo internacional, el comercio e
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intercambio de bienes y servicios[...]” (Vera, 2017, pp. 16-17; énfasis afiadido). Por otra parte,
se debe considerar lo sefialado por el diccionario juridico de Cabanellas de Torres (2006), en

el cual se define a la marca como:

Todo lo que se hace o pone en persona, animal 0 cosa para diferenciar, recordar, identificar,
comprobar un hecho o clase y otras multiples aplicaciones. | Accién o acto de marcar o sefialar
materialmente. | Instrumento con que se coloca una marca o sefial. [...]. | DE FABRICA. Sefial
o distintivo que el fabricante pone a los productos caracteristicos de su industria. | DE
GANADO. Sefial o distintivo estampado a fuego en los animales, para acreditar la propiedad
de los mismos, [...]. (p. 298)

De acuerdo con lo sefialado por Schmitz (2011, p. 32), “se puede considerar a la marca
como un signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa, frente a los de
las deméas empresas que operan en el mercado”.

Respecto a este tema hay que hacer alusion a lo manifestado por Carlos Fernandez-
No6voa (2004), quien en su libro tratado sobre Derecho de Marcas, respecto a la importancia
de las marcas en el comercio, aborda lo desarrollado por el Memorandum de la Comision de
las Comunidades Europeas publicado en 1976 sobre la creacion de una marca comunitaria,
para lo cual este tratadista sefiala que “en el Memorandum se mantiene a este respecto la tesis
de que la marca es precisamente el mecanismo que hace posible la identificacion y
subsiguiente seleccion de productos.” (p. 66; énfasis afiadido).

De manera semejante, Pazmifio (2009) sefiala que los signos marcarios permiten
distinguir y diferenciar productos y/o servicios, de otros existentes en el mercado. En otras
palabras, una marca al momento de ser percibida por los sentidos del puablico consumidor,
facilita la eleccion de un producto y/o servicio, frente a otro de similares caracteristicas

ofertado; para ilustrar mejor esta afirmacion segin Antonio Pazmifio:
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Si estamos frente a una percha, donde hay diferentes marcas de colas por ejemplo,
escogeremos la de nuestra predileccion y si, en lugar de estar frente a una percha, donde el
empresario pone a nuestra disposicién determinada bebida, lo que hacemos es pedir
directamente la de nuestra predileccién, estaremos frente a lo que se llama “lealtad de marca”,
principio basado principalmente en la inclinacion que tiene un consumidor respecto de
determinado producto que también puede nacer de lo que en publicidad y estudios de mercado
se llama “top of mind”, es decir, lo que nos viene primero a la mente. (2009, pp. 137-138)

En este punto, con la finalidad de contar con una definicion integral del concepto de
marca, cabe aludir a lo sefialado tanto por la legislacién nacional, como por instrumentos
internacionales. En tal virtud, es necesario mencionar el concepto de marca contenido en la
Decision 344 de la Comunidad Andina de Naciones, por tratarse de una definicion clara,
concisa y de utilidad para la presente investigacion; el cual, sostiene que “se entendera por
marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o
similares de otra persona” (Decision 344, 1993, art. 81; énfasis afiadido).

Es importante mencionar que, la Decision 344citada en el acéapite precedente fue
sustituida por la Decisidn 486, actualmente vigente. No obstante, el concepto contenido en la
Decision 344 no le resta valor a este estudio. La normativa comunitaria actual, respecto al
concepto de marca, sefiala que “constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado” (Decision 486, 2000, art. 134; énfasis afiadido).

En el mismo sentido, la derogada Ley de Propiedad Intelectual del afio 2006 sefialaba
que “se entendera por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios
en el mercado [...]” (Codificacion 13, 2006, art. 194; énfasis afiadido).

Ademaés, el Codigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion, actualmente vigente, establece que se entendera por marca
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“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado [...]” (Ley
0, 2016, art. 359; énfasis afiadido).

Finalmente, es importante sefialar que, “la marca es el Unico medio que, por permitir
elegir los productos a través de su identificacion, hace posible que la oferta de productos de
una misma clase sea transparente para el consumidor” (Fernandez-Novoa, 2004, p. 66;
énfasis afiadido).

En consecuencia, los conceptos esgrimidos respecto a este punto llevan a concluir que
las marcas constituyen el signo distintivo que productores y/o prestadores colocan sobre sus
productos o servicios, respectivamente. Lo hacen con la finalidad de diferenciarlos y
distinguirlos de otros existentes en el mercado, facilitando a su vez que el consumidor,
mediante el uso de sus sentidos, perciba el signo y escoja el producto o servicio que cumpla
con sus necesidades; entendiéndose por producto “toda cosa producida, creada o fabricada”
(Cabanellas de Torres, 2006, p. 386), y por servicio “[...] Accion o efecto de servir. Trabajo.
Actividad [...]” (Cabanellas de Torres, 2006, pp. 434-435; énfasis afiadido).

Segun lo citado en instrumentos internacionales y en la legislacion nacional, se hace
énfasis en la capacidad o aptitud que debe tener todo signo, cuyo objetivo es ser considerado
como marca, para distinguir y diferenciar productos y/o servicios ofertados en el mercado.

En este punto, atando lo expuesto con el tema motivo de esta disertacion, surge la
interrogante: ¢ Cual es el producto o servicio que ofertan los signos “30-S”, “30S” y “Prohibido
Olvidar” para ser considerados marcas?, ya que, indiscutiblemente conforme fue analizado,
las marcas son el signo que se coloca sobre productos y/o servicios con el fin de identificarlos
y distinguirlos. De este modo, un signo cuya inmediata relacion en la mente del pablico

consumidor es la de los acontecimientos suscitados el 30 de septiembre de 2010, relativos a



24

un aparente golpe de Estado en el Ecuador, ¢puede ser considerado como un signo que distinga
un producto y/o servicio?

Bajo estas consideraciones, y de acuerdo al concepto de marca mencionado, un signo
gue no cumple con la finalidad de una marca —que incluso se relaciona con un acontecimiento
que claramente va en contra de la moral y el orden publico— no podria ser considerado un

signo marcario valido.

1.3 Funciones de la marca

Para Schmitz (2011) la funcién fundamental de las marcas reside en su distintividad,;
es decir, distinguir productos o servicios de otros existentes en el mercado. Con relacién al
resto de funciones destacadas por la doctrina en general, el autor sefiala que “las demas
funciones simplemente se derivan de tal capacidad o se someten a ésta” (p. 33).

Antes de examinar las funciones principales de la marca, es necesario explicar las
funciones secundarias de la misma. En este sentido, segin Schmitz (2011) las mencionadas
funciones, a pesar de ser conocidas como secundarias, y no encontrarse recogidas ni
protegidas por parte de los ordenamientos juridicos en general, no quiere decir que sean menos
importantes, ya que, en ocasiones pueden llegar a ser tomadas en cuenta como ventajas del
sistema marcario. Por eso, este autor enumera las siguientes funciones secundarias del sistema
marcario:

1. Conferir al titular de una marca registrada un derecho exclusivo y excluyente en cuanto al

uso del signo, pudiendo exigir el cumplimiento de una obligacion de no hacer a los

terceros.

Proteger al consumidor, otorgandole proteccién legal ante plagios y copias ilegitimas.

Constituir una fuente de ingreso para el titular, en caso de cederse o licenciarse la marca.

4. Simplificar el proceso de comercializacion, al permitir al cliente identificar el origeny la
procedencia del producto y muchas veces a la empresa.

5. Construir una imagen corporativa.

wmn
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6. Entregar orientacion al publico acerca de las diferencias de calidad y precio entre los
productos, y de esta forma mejoran el nivel competitivo del mercado.

7. Constituir un sello o garantia de calidad definida del producto basado en la confianza
ganada a través del tiempo.

8. Constituir una oportunidad de atraer un conjunto leal y rentable de clientes, y de construir
un vinculo duradero con ellos.

9. Trasmitir informacidn respecto de atributos, calidades, utilidades del producto, puesto que
una vez que la empresa haya construido por medio de la publicidad, una imagen o incluso
personalidad de marca, el publico asocia la marca con esos elementos. (p. 33)

Conviene subrayar que, de acuerdo con Schmitz, las funciones secundarias
enumeradas, con excepcion de las tres primeras, cumplen una finalidad meramente econémica
relacionada al uso del signo o marca dentro del trafico mercantil.

Por su parte, para Vera (2017) la existencia de signos marcarios —también conocidos
como signo distintivo o0 marca—, ademas de identificar y diferenciar un producto y/o servicio
de otro y vincularlo con su respectivo productor o prestador, reposa un derecho de propiedad
inherente al mismo. Con esta aclaracion, es momento de examinar y comprender las funciones

principales de la marca.

1.3.1 Funcién distintiva

Lépez (2006) sostiene que la distintividad puede configurarse de dos formas: la
primera es innata del propio signo o marca, y la segunda, la adquiere por medio del uso; en el
caso de esta Ultima, es competencia del titular de la marca probar que un signo —el cual, en
un inicio careceria de distintividad— ha logrado ostentar esta funcion mediante su empleo en
el comercio.

De manera semejante, “Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas
(2003) remitiéndose a Franceschelli afirman que la funcién distintiva se ha convertido en la

condicion central de la marca en si misma” (citado por Vera, 2017, p. 33).
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Por su parte, Miranda (2016) afirma que el elemento fundamental de todo signo
marcario es su distintividad, ya que, por medio de esta funcidn, es posible diferenciar y
distinguir tanto productos o servicios, como a sus productores o prestadores.

Finalmente, respecto a esta funcion distintiva, segun Vera (2017, p. 33), “la marca y
su distintividad a mas de identificar los productos y/o servicios de un productor, cumple
también una funcion puablica, por cuanto permite se materialice una competencia leal en el

mercado [...]".

1.3.2 Funcién indicadora de procedencia empresarial

Con respecto a esta funcion, segun Miranda (2016), ademas de identificar y diferenciar
un producto o servicio de otro existente en el mercado, las marcas deben permitir que los
consumidores puedan identificar o diferenciar a la empresa productora o prestadora del
producto o servicio que han escogido, lo cual evita confusiones en el consumidor e impide la
competencia empresarial desleal.

Por su parte, Chijane (2011, p. 38) dice que “al dia de hoy, para un importante sector
doctrinario la indicacion de procedencia empresarial sigue constituyendo la funcién primaria
y fundamental de la marca”. De manera semejante, respecto de este tema, Fernandez-Novoa

(2004) afirma:

La funcién indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda,
la funcién primaria y fundamental de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones
de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. (p.
70)

De acuerdo con Vera (2017), la funcién indicadora de procedencia empresarial,

ademas de permitir que el consumidor conozca el origen empresarial de los productos y/o
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servicios identificados por una marca, faculta tener la certeza de que los bienes identificados
y diferenciados pertenecen al titular del signo; lo cual, para “Ledesma (1953), esta funcién es
de gran importancia ya gque constituye un instrumento de proteccién, no solo para los duefios
sino también para los compradores” (citado por Miranda, 2016, p. 7).

Finalmente, la funcién indicadora de procedencia empresarial, segun Fernandez-
No6voa (2004, p. 70) “[...] desempefia un papel informativo: atestigua ante los consumidores
que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados

o distribuidos por una misma empresa”.

1.3.3 Funcién indicadora de la calidad

Para Luis Vera (2017, p. 37) “[...] esta funcion es reconocida a diario en los hechos,
pues la marca, frente a los consumidores, se constituye en una garantia de la calidad e
idoneidad de los bienes y/o servicios que se halla protegiendo, asi como de la procedencia de
éstos”.

De manera semejante, Salazar (2013, p. 18) resalta que por medio de esta funcién los
consumidores a partir de experiencias pasadas con una determinada marca, inclinaran sus
preferencias por la que les transmitio calidad y confianza. Es decir, esta funcidon permite la
fidelizacion de clientes, con aquellas marcas cuyo producto o servicio identificado cuenta con
un nivel de calidad superior, respecto al de los demas identificados por otros signos marcarios.

La importancia de la marca como alternativa para distinguir o diferenciar productos o
servicios de otros con similares o idénticas caracteristicas dentro de una sociedad de consumo

y comercio globalizado, radica en el hecho de que los consumidores se inclinaran por preferir,
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dependiendo de experiencias pasadas con una determinada marca, aquel producto y/o servicio
ofertado por estas; es decir, identificarian la marca por su calidad (Vera, 2017, p. 39).

Es preciso sefialar que la finalidad de esta funcién es determinar los parametros de
calidad de un producto y/o servicio —siendo estos: bueno, regular o malo—, mas no
garantizar su calidad. Cabe indicar que estos parametros de calificacion son realizados por
parte de los propios consumidores al momento de hacer uso del producto o servicio ofertado.

En concordancia con lo sefialado en los acapites que anteceden, segin “Lobato (2002)
asi, desde un punto de vista puramente pragmatico, sera el empresario el primer interesado en
mantener o aumentar la calidad de los productos y servicios suministrados” (citado por
Chijane, 2011, p. 51). Dicho de otra manera, de acuerdo con Chijane (2011) el empresario
debe procurar que los productos o servicios identificados por su marca, conserven sus
respectivas caracteristicas en el tiempo, manteniendo a su vez un nivel constante de calidad,
el cual no se refiere a que el producto o servicio sea de alta calidad.

Partiendo de lo mencionado, segun “Wilkof y Burkit (2004) esta funcion econémica,
no sefiala que todos los productos o servicios deban tener la alta calidad de los vehiculos
‘Porsche’, relojes ‘Rolex’ o del Hotel ‘“The Ritz’, lo que si debe existir es una calidad
constante” (citado por Chijane, 2011, p. 52).

A criterio del autor citado, es razonable pensar que el titular de la marca no se
arriesgaria en bajar el valor de calidad y goodwill vinculado a su signo marcario, puesto que
el pablico consumidor siempre esperara que los productos o servicios asociados a una
determinada marca no alteren su calidad.

Otro punto importante a considerar dentro de esta funcion, es la contraposicion de dos

hipédtesis: “la hipdtesis en que el propio titular usa la marca para diferenciar su producto o
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servicio; y la hipotesis en que la marca es utilizada por un tercero (el licenciatario) como
consecuencia de la licencia o autorizacion del titular” (Fernandez-Novoa, 2004, p. 74).

Acerca de la primera hipotesis, siguiendo lo que dice Fernandez-Novoa, la regulacion
de la funcién indicadora de calidad es competencia del titular del signo, debido a que es él
quien debe mantener o mejorar la calidad de sus productos o servicios ofertados por medio de
su signo distintivo. En relacién con la segunda hipdétesis planteada, segin Fernandez-Novoa
(2004, p. 74) “el ordenamiento juridico debe regular la funcién indicadora de la calidad
imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios
distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada”.

En definitiva, haciendo alusién a lo planteado por “Luis Eduardo Bertone y Guillermo
Cabanellas de las Cuevas (2003):

[...] Si una marca permite a los compradores tener una cierta expectativa respecto del nivel de
calidad de los productos adquiridos, ello se debe a que cuenta con una experiencia de
estabilidad de la calidad y a que suponen que el titular de la marca no autorizara el uso de ésta
sino en productos y servicios de calidades similares a las conocidas. Igualmente, si el
productor o comerciante duefio de la marca cuenta con un incentivo para mantener la calidad
de los productos marcados, ello no se debe a tener una obligacion juridica en tal sentido sino
a que sobre €l recaerdn los beneficios de una mejor calidad, y las pérdidas derivadas de su
deterioro [...]. (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2003), citado por
Pazmifio, 2009, p. 150)

1.3.4 Funcién indicadora de “goodwill” o reputacion

Acerca de esta funcién, segin Miranda (2016), desde la posicion del productor o
prestador es de vital importancia, puesto que le permite la identificacion de mecanismos por
medio de los cuales su empresa podra posicionar en un alto nivel los productos o servicios
comercializados bajo su marca, lo cual se reflejaria en prestigio y reconocimiento para la

misma.
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En este sentido, es importante que la marca ocupe una posicion de prestigio y
reconocimiento en la mente de sus consumidores, pues seran estos quienes den fe de la
reputacion de un producto o servicio comercializado.

Por su parte, el tratadista Carlos Fernandez-Ndévoa, refiriéndose a esta funcién afirma
que:

[...] presupone la preferencia que el pablico de los consumidores otorga a los productos
dotados con la marca; y entrafia la expectativa razonable de que un producto o servicio sera
reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del pablico. (Fernandez-
Novoa, 2004, p. 76)

Para Del valle (2015), esta funcion se trata de la buena o mala fama que pueda tener
una marca en la mente de los consumidores; apreciacion que es intangible debido a que la
misma reside Unicamente en la mente del pablico. Segun esta autora, son tres factores los que
componen la funcion indicadora de “goodwill” o reputacion: la publicidad realizada a los
productos o servicios, y al signo marcario; la calidad de los productos o servicios identificados
por un determinado signo; y la potencia publicitaria.

En consecuencia, a manera de ejemplificar esta funcion, se podria mencionar a la
marca Coca-Cola, reconocida a escala mundial por la calidad de su producto, la publicidad
realizada al mismo por intermedio de su marca, y su potente marketing que transmite la idea
de que una cena en familia es exitosa siempre y cuando sobre la mesa se encuentre una Coca-
Cola fria, impulsa a los consumidores a conseguir ese ideal. Este es un ejemplo que grafica
claramente la importancia de la funcién estudiada, ya que, a partir de los factores descritos en

este punto, la marca aludida ha ganado su reputacién en el mercado.
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1.3.5 Funcién publicitaria

Acerca de la funcién publicitaria, el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso No.
10-1P-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en Gaceta Oficial de 20 de abril de 1995, en su
parte pertinente establece que “[...] la marca cumple también una finalidad de informacién al
publico sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado; esta caracteristica
se conoce como la funcion publicitaria o propagandistica de la marca [...]” (citado por
Pazmifio, 2009, p. 150).

Por su parte, Vera (2017) aclara gque esta funcion no debe entenderse como si la marca

describiese un determinado producto o servicio, ya que, en sus palabras:

Es la calidad que mantiene el producto o servicio protegido por la marca el que hace que el
consumidor considere hallarse informado de sus bondades, por la calidad de su actuacién y
con ello precautelar al consumidor de la confusién que podria darse frente a la existencia de
marcas y productores similares a la marca escogida por ese consumidor. (p. 40)

Se debe agregar que, de acuerdo con Arean Lalin (1982), en la doctrina espafiola:

La funcion publicitaria de la marca goza de un innegable relieve juridico que se manifiesta en
diversas instituciones del Derecho de marcas: cesion y licencia de la marca; marcas fuertes y
de altura renombrada; y —sobre todo- la regulacion juridica del cambio de forma de la marca.
(Citado por Fernandez-N6voa, 2004, p. 78)

Por otra parte, es pertinente mencionar que los signos distintivos pueden “conseguir
un lugar renombrado en el mercado, gracias a la publicidad, que de cierta manera es elemental
para mantener el goodwill de la empresa que elabora productos o presta servicios” (Miranda,
2016, p. 9). Finalmente, acerca de la funcion publicitaria, se debe agregar que, de acuerdo con
el tratadista Luis Vera (2017):

En la doctrina se considera gue la funcion publicitaria se halla intimamente vinculada con los

aspectos externos de la marca, esos elementos que con la distintividad se provee, elementos
visuales que crean la fijacion o impronta cerebral que permite al consumidor recordar y
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reconocer este signo distintivo en el universo de marcas que circulan en el mercado [...]. (p.
40)

Una vez que han sido abordadas las funciones de las marcas, se concluye que, de
acuerdo con la funcion distintiva, un signo puede ser llamado “marca” siempre y cuando pueda
distinguir y diferenciar los productos o servicios que oferta de los comercializados por su
competencia. En consecuencia, esta funcion es medular para las marcas, ya que, entre otros
aspectos, evita la competencia desleal entre productores y/o prestadores. En esa linea de
pensamiento, haciendo alusion a los signos “30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar”, estos no
cumplirian con esta funcion, debido a la falta de producto o servicio que pueda ser identificado
o diferenciado.

A partir del analisis realizado a la funcién de procedencia empresarial, hablar de la
existencia de signos como “30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar”, cuyos origenes se vincula al
Gobierno Nacional del afio 2011, se concluye que no es razonable pensar en la existencia de
marcas, las cuales provengan de un Gobierno cuyos representantes estan siendo procesados
por delitos de corrupcion y que, ademas, no cuenten con un producto y/o servicio que pueda
ser atado a dicha procedencia; por tal motivo, cumplir con esta funcién seria imposible para
estos signos.

En cuanto a la funcion indicadora de la calidad, haciendo alusion al caso de las marcas
“30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar”, se llega a la siguiente cuestion: ¢De qué estandares de
calidad podriamos hablar en el caso de signos que no identifican ni diferencia productos y/o
servicios, y que incluso se relacionan con un acto calificado por el Gobierno de aquel entonces
como un golpe de Estado en el que fallecié Froilan Jiménez, miembro del GIR? No es l6gico
pensar en niveles de calidad en torno a signos relacionados con la muerte de un ser humano,

de modo que, tampoco cumplirian con esta funcién, tanto por tratarse de signos que no cuentan



33

con un producto y/o servicio que pueda ser calificado en funcion de su calidad por parte de
los consumidores, como por su esencia, la cual los vuelve moralmente inconcebibles de contar
con un producto y/o servicio que pueda ser sometido al comercio.

Refiriéndose a la funcion de goodwill, esta se apoya en el criterio reputacional de
evaluacion a la marca por parte del consumidor; es decir, la buena o mala fama que esta pueda
tener a criterio del usuario. Tratdndose de las marcas objeto de este estudio, cualquier persona
que mire o escuche sobre estos signos, podria llegar a pensar en muerte, crisis, inestabilidad
politica y social o, incluso, en los actos corruptos del Gobierno de aquel entonces, catalogando
las denominaciones con una mala imagen. No obstante, hay que hacer puntual énfasis en que
al no contar con un producto y/o servicio, tampoco seria posible cumplir con esta funcién.

En cuanto a la funcion publicitaria, segin lo analizado, tanto la marca como la clase
de producto y/o servicio identificado y diferenciado por esta, son puestos en conocimiento del
publico consumidor mediante la publicidad en el mercado. En este sentido, se debe cuestionar:
¢Es logico publicitar un signo relacionado con los acontecimientos del 30 de septiembre de
2010, diaen el que, a criterio del Gobierno Nacional de aquel entonces, triunfo la democracia?
Es probable que hacer publicidad con un tema de esta indole, ademas de ser ilogico e inmoral,
no hace mencion a lo que en la verdad factica de los hechos sucedio6 y que ha sido ratificado
hasta la presente fecha por las revelaciones en medios de comunicacion.

Hay que recordar, conforme a lo estudiado, que el conferir titularidad sobre un signo
distintivo, implica entregarle un derecho de exclusividad al titular marcario, lo que desemboca
en la capacidad de generar ingresos en funcion del signo; en linea de lo expuesto: ¢Si la

titularidad de un signo implica poder usufructuar con este, es decir generar ingresos, €s
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razonable pensar que se hayan registrado signos como “30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar”

para usarlos en el comercio?

1.4 Principios reguladores del derecho marcario

En el siguiente punto serdn abordados los principios reguladores del Derecho
Marcario, no obstante, a fin de enriquecer esta investigacion es pertinente hacer alusion a lo
manifestado por Fernandez-Névoa (2004) quien sefiala que el nacimiento del derecho sobre
la marca puede fundamentarse, en el principio de prioridad en el uso o en el principio de

inscripcion registral, los cuales seran abordados en el segundo capitulo de esta investigacion.

1.4.1 Principio de territorialidad

Este principio, a criterio de Pazmifio (2009), se basa en la proteccion territorial que
goza una determinada marca al momento de ser registrada. Es decir, el ambito de proteccion
marcario se limita a la circunscripcién geografica del pais donde se registra el signo y no en

otro. Por su parte, la autora Erika Del Valle (2015) sefiala que:

Para que una marca tenga efectos para su uso en los Paises Andinos se necesita que haya sido
registrada en cada uno de los paises miembros, esto quiere decir de que el Registro en un pais
no da derechos en otro pais, a diferencia del caso de Marca Comunitaria o del Registro
Internacional, esta Ultima no es parte de la region andina, en la cual el registro tiene el caracter
exclusivamente nacional. (p. 11)

Respecto a este principio Salazar (2013, p. 24) puntualiza que, tanto las oposiciones
basadas en el registro de un signo dentro de un pais miembro de la CAN, como el derecho de
prioridad, constituyen limites al principio de territorialidad.

Asi, por ejemplo, si en Ecuador se solicitare registrar un signo distintivo cuyas

caracteristicas morfoldgicas sean similares o idénticas a las de otro ya registrado en Perd, el
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titular del signo registrado estaria facultado para interponer una oposicién en Ecuador por
tratarse de paises miembros de la Comunidad Andina (CAN), lo que demostraria que la marca
que se intenta registrar carece de distintividad y que existe el interés de utilizar su signo
marcario dentro del comercio ecuatoriano.

Respecto al “Derecho de Prioridad”, para “Stolfi (1978) el mismo es consagrado con
caracter general por los diversos sistemas registrales, resumido en la maxima prior tempore
potior iure, confiriéndose una relevante seguridad en el trafico de bienes” (citado por Chijane,
2011, p. 83).

En definitiva, de conformidad con Hortua y Luna (2004) en caso de que se pretenda
proteger una marca a nivel de los paises miembros de la CAN, se debe solicitar el registro, en
cada una de las Oficinas de Registro de Marcas de cada pais miembro, ya que la proteccion

del signo marcario es Unicamente territorial.

1.4.2 Principio de especialidad

Respecto al principio de especialidad, de acuerdo con Teran (2009), las marcas
Unicamente pueden proteger la clase de producto o servicio, especificado en la solicitud de
registro del signo, y no la totalidad de productos y/o servicios de propiedad del empresario.
Por tanto, de conformidad con la Decision 486 de la Comunidad Andina “la solicitud de
registro de una marca se presentara ante la oficina nacional competente y debera comprender
una sola clase de productos o servicios [...]” (Decision 486, 2000, art. 138).

Sobre el mencionado articulo 138, Pazmifio (2009) sefiala que a fin de que el signo
pueda ser registrado, este debe abarcar una Unica clase de producto o servicio observando su

“Clase Internacional”. Es decir, la solicitud de registro de una marca debera tomar en cuenta
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la “Clasificacion Internacional de Productos o Servicios” o “Clasificacion de Niza” con el fin
de especificar que la marca a ser registrada podra comercializar Unicamente el tipo de producto
y/o servicio detallado, ya que, en caso de comercializar otro, este hecho podria provocar su
cancelacion.

Lo sefialado puede verse claramente en la Decision 486 de la Comunidad Andina de

Naciones; alli se establece que:

Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises
Miembros utilizaran la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes [...]. (Decision 486, 2000, art. 151)

Con respecto al principio de especialidad, el “Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, en el proceso No. 17-1P-96, de 13 de diciembre de 1996, publicado en Gaceta
Oficial de 7 de marzo de 1997, en su parte pertinente establece que, en funcion del [...]
principio de la ‘especialidad’ las marcas protegen Unicamente los productos o servicios que
ellas amparan y no la totalidad o generalidad de productos o servicios [...]” (citado por
Pazmifio, 2009, p. 156).

Cabe anotar que, para Salazar (2013), este principio permite la coexistencia de dos
marcas cuyas caracteristicas sean similares o idénticas dentro del comercio; siempre y cuando
los titulares de aquellos signos distintivos, los hayan registrado para proteger diferentes
“Clases Internacionales” sefialadas por la Clasificacion de Niza.

Sin embargo, de conformidad con el estudio realizado por Torres (2018), la posibilidad
de que dentro del mercado coexistan dos marcas cuyas caracteristicas morfoldgicas sean
similares, y que incluso identifiquen productos o servicios de la misma clase, es posible,

siempre y cuando estos signos hayan mantenido en el tiempo una coexistencia pacifica dentro
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del mismo mercado, no hayan provocado confusidn en la mente del consumidor y no se haya
generado una competencia desleal entre estas marcas producto de su actividad comercial.

Basta como muestra el Caso Barcelona FCB (Espafia) y Barcelona S.C. (Ecuador), en
el cual segun el proceso No. IPEI-UIO-PI-SD-2012-33114-RE-AZ estas marcas pactaron su
convivencia pacifica dentro del mercado ecuatoriano, alegando que los productos
identificados individualmente por los respectivos signos distintivos, son claramente
diferenciados y distinguidos por parte de los consumidores, sin generar confusién alguna en
los mismos.

En concordancia con lo sefialado, segin “Otamendi (2003) una coexistencia en el
mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan
suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido”
(citado por Torres, 2018, p. 113).

A fin de concluir lo desarrollado en torno a este principio, es pertinente hacer alusion
a lo sefialado por Salazar (2013), para quien el principio de especialidad encuentra su limite
en el caso de las marcas de alto renombre. Asi, por ejemplo, no es posible registrar la marca
“Porsche” para comercializar hamburguesas, aunque la marca mencionada, originalmente
oferte en el mercado un producto diferente, del que se pretende proteger mediante el uso del

mismo signo marcario; esto se debe a que la marca Porsche es una marca de alto renombre.

1.4.3 Principio de temporalidad
En cuanto a este principio, segun Bolafios (2014), “se rige por una premisa elemental:

todo lo que tiene vida, fenece; una realidad que ocurre con los derechos, con lo que se
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determina que estos no son eternos, sino temporales” (p. 25). Sin embargo, conforme a lo

sefialado por el tratadista Antonio Pazmifio:

En materia de marcas, la temporalidad es relativa, ya que, si bien un certificado de registro se
otorga por diez afios, puede tener innumerables renovaciones, que hagan gque jamas pierda
vigencia. lgualmente, respecto de los nombres comerciales la temporalidad es relativa, porque
si bien se indica que en caso de ser registrado un nombre comercial su registro se dara por diez
afios, no es menos cierto que la duracion de un nombre comercial es indefinido y dura mientras
el comerciante lo utilice. (2009, p. 162)

Con la finalidad de concluir lo desarrollado acerca de este principio, y en relacion con
lo sefialado en el acapite precedente, segun lo establece la Decisién 486 de la Comunidad
Andina: “El registro de una marca tendrd una duracion de diez afios contados a partir de la
fecha de su concesién y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios” (Decisidn 486,
2000, art. 152).

De la misma forma, el Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion dispone: “La adquisicion de una marca tendra una duracién de diez
afios contados a partir de la fecha de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos

de diez afios” (Ley 0, 2016, art. 365).
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CAPITULO 11

La marca y su funcién identificadora de productos y/o servicios

2.1 Nacimiento del derecho sobre la marca

Respecto a este tema, Ferndndez-No6voa (2004, p. 79) menciona que el principio de
prioridad en el uso y el principio de inscripcion registral, son principios sobre los cuales el
nacimiento del derecho sobre la marca puede encontrar su origen. Sin embargo, Pachon (1975)
indica que la atribucién de los derechos sobre la marca, para con su legitimo titular, no se
limita a la “prioridad en el uso” o a la “inscripcion registral”, ya que existe un tercer sistema
conocido como “mixto”, el cual es recogido por las legislaciones de varios paises, y que

también permite determinar la pertenencia de los derechos sobre la marca.

2.1.1 Sistema declarativo o de prioridad en el uso de signos distintivos

En cuanto a este sistema, Ferndndez-Ndvoa (2004) menciona que el mismo “ha
evolucionado en el sentido de enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca, no con el
mero uso del signo, sino con la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su
uso” (p. 79). Ademas, de conformidad al criterio del tratadista citado en el parrafo que

antecede, es importante agregar que:

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema
de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente
a través de la utilizacion efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la
marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (2004, p. 79)

Por su parte, Mati de los Angeles Hernandez (2017), afirma que “de acuerdo con este

principio la adquisicion originaria del derecho pertenece a quien lo ha utilizado por primera
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vez en el mercado para identificar sus productos o servicios, por lo que es el uso intenso en el
mercado la condicién en la que se cimienta el nacimiento del derecho” (p. 270)

Este sistema declarativo o de prioridad en el uso de signos distintivos, es un sistema
que originalmente nacié en los Estados Unidos de América y en paises de corte anglosajon
con la finalidad de determinar quién ha sido la primera persona en usar un determinado signo
marcario en el giro de su negocio y asi atribuirle los derechos respectivos sobre aquella marca
(Pachén, 1975).

Por otro lado, el sistema declarativo o de prioridad en el uso de signos distintivos,
segun “Sciarra (1994) el registro cumple una funcion meramente declarativa, y el derecho
sustantivo nace mediante el uso que precede al registro” (citado por Chijane, 2011, p. 77).
También es pertinente mencionar que la finalidad de este sistema, segun Arrabal (1991, pp.
27-28) “es en el fondo bastante l6gica, ya que se argumenta que una marca solo existe en la
mente del consumidor y que es el uso comercial quien la crea, no los archivos
administrativos”.

Respecto a las ventajas que el sistema declarativo brinda, de acuerdo con Navarrete
(2010), se destaca aquella que confiere automaticamente titularidad sobre un signo marcario
a quien lo haya usado, en primer lugar, para identificar sus productos y/o servicios sin haber
realizado ningun tipo de depdsito o solicitud de registro previo. Esto provoca que el
propietario del signo marcario, ademas, pueda interponer acciones en caso de que otras
personas llegaren a utilizar en el giro de su negocio, signos cuyas particulares caracteristicas
morfoldgicas sean similares o idénticas a las del signo que se encuentra ya en uso dentro del

comercio.
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Pero este sistema también tiene desventajas, la principal es la relacionada con los
sistemas juridicos internacionales (Navarrete, 2010). Asi, por ejemplo, bajo el sistema
declarativo, si un emprendedor en Ecuador decide adoptar un determinado signo marcario
para identificar sus productos o servicios en el mercado, jamas tendra la seguridad si en otro
pais existe, 0 no, otra persona que se encuentre usando ya el mismo signo en el giro de su
negocio, lo cual a su vez provocaria inseguridad juridica generada por parte del propio sistema.

Ademas, hay que agregar respecto a este sistema que “en principio protege a quien usa
la marca, con lo que limita el nimero de marcas existentes en un pais, en cierto modo, a las
usadas realmente” (Navarrete, 2010, p. 30).

En definitiva, es importante hacer alusién a lo manifestado por Fernandez-N6voa
(2004), para quien:

En la esfera ontoldgica es innegable que el principio de la prioridad en el uso —singularmente
en su variante de la notoriedad del signo— es superior al principio de la inscripcion registral:
porgue no cabe la menor duda de que el enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca con
la notoriedad alcanzada por el signo concuerda plenamente con la peculiar naturaleza de la
marca como bien inmaterial. (p. 80)

Una vez que ha sido analizado este sistema, se puntualizara respecto al registro de las
marcas “30S” y “30-S” que, en medios de comunicacion, se ha sefialado en varias ocasiones
que el registro de estos signos no se lo podia realizar, debido a que los mismos ya habian sido
utilizados por primera vez por los ecuatorianos, a causa de los hechos suscitados el 30 de
septiembre 2010. No obstante, hay que dejar en claro que la esencia de este sistema es otorgar
titularidad sobre un signo a quien lo haya utilizado previamente para identificar productos y/o
servicios en el mercado y no hechos.

Es decir, existe diferencia entre un signo que, sin haberlo registrado, ha ganado
notoriedad debido a su uso, al identificar productos y/o servicios en el mercado, y una

denominacion que fue ampliamente conocida por medio del uso comdn de la misma, pero que
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se utilizd para identificar un hecho. Si bien en un inicio, el signo “30S” obtuvo un
reconocimiento considerable por parte del pueblo ecuatoriano, es indiscutible que este signo
fue utilizado por primera vez para identificar un evento de inestabilidad politica y social en
Ecuador, intencion que se mantiene hasta la actualidad. Debe sefialarse que el fin de las
marcas es identificar productos y/o servicios, mas no hechos. Finalmente, es importante
mencionar que este sistema no es utilizado en Ecuador, sin embargo, se lo vincula al tema de

la presente investigacién a manera de aclaracion.

2.1.2 Sistema atributivo o de inscripcidn de signos en el registro

Este sistema se configura al momento de inscribir un signo distintivo en el Registro de
marcas, generando asi el nacimiento del “derecho de exclusiva” sobre esa marca que esta
siendo registrada, lo cual, a su vez genera que el titular de aquella marca registrada pueda
impedir que terceros traten de inscribir o usar deliberadamente signos cuyas caracteristicas
morfoldgicas sean similares o idénticas, a las del signo ya registrado por el titular,
configurandose asi el “ius prohibendi” (Fernandez-No6voa, 2004).

Respecto a este sistema, para Navarrete (2010), “el registro es el origen de todos los
derechos sobre la marca, independientemente de su uso anterior” (p. 31). De igual manera,
menciona Pachén (1975) que “la marca pertenece al primero que obtenga un certificado del
Estado que le atribuya la propiedad sobre ella [...]” (p. 97). También es preciso agregar que
“la inscripcion registral no es un simple instrumento para declarar una realidad juridica
preexistente, sino que esa realidad nace a partir del momento en que el registro queda

legalmente efectuado” (Hernandez, 2017, p. 270).
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En Ecuador el sistema empleado es el de inscripcion registral, el cual, de conformidad
con el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, dispone que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por su registro
ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales” (Ley 0, 2016, art.
364).

De la misma forma la Decision 486, de la Comunidad Andina, de la cual el Ecuador
es parte, establece que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro
de la misma ante la respectiva oficina nacional competente” (Decision 486, 2000, art. 154).

Acerca de las ventajas que este sistema puede proporcionar, hay que mencionar que
“quien pretenda adoptar un signo marcario le bastara con consultar el Registro a efectos de
saber certeramente si el mismo se encuentra o no disponible” (Chijane, 2011, p. 79). Por su

parte, Navarrete (2010), sefiala otra ventaja:

Da una garantia a los derechos adquiridos con el registro, en virtud de que se da publicidad a
las solicitudes y de esta manera se hacen posibles las oposiciones a los registros de quienes
tengan algun derecho sobre un signo, ademas existe un examen previo de las marcas y de los
registros anteriores. Adquiridos los derechos sobre una marca con el registro, se conservan
indefinidamente efectuando, en los plazos legales, su renovacion. (p. 31)

Para Arrabal (1991), a manera de estrategia respecto al registro de un signo sefiala que:

Es muy importante proceder a tramitar las marcas rapidamente, una vez que se ha fijado de
forma definitiva el texto, la forma y el color. No debe discutirse con nadie la intencién de
registrar una marca particular, evitando a toda costa el que puedan enterarse las empresas
competidoras. (p. 28)

En cambio, como desventaja del sistema atributivo o de inscripcion de signos en el
registro cabe sefialar que “aplicado tajantemente resulta rigido e injusto, al preferirse el
derecho de quien registra en perjuicio de quien, en los hechos, podia estar usando el signo

desde hace varios afios” (Chijane, 2011, p. 79). Otra desventaja que se identifica, es que “un
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industrial o comerciante tiene que incurrir en gastos elevados para el registro de sus marcas,
mas aun si pretende registrarlas en varios paises” (Navarrete, 2010, p. 31).

En este punto, es importante hacer alusion a lo manifestado por Jorge Otamendi, quien
sefiala que:

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con
anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por
ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no
deben ser olvidadas, ya que significaria desconocer una realidad econémica y quizas permitir
el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. (Otamendi, 2002, p. 120)

Segun Fernandez-Ndvoa (2004), “tan solo un sistema de inscripcion y publicidad
registral de las marcas permite a las empresas conocer de antemano la existencia de marcas
que podrian bloquear o dificultar el registro de una marca” (p. 82). En definitiva, de acuerdo
a este autor “el principio expuesto implica que el registro de la marca tiene caracter
constitutivo: lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente,
la inscripcion del signo genera el derecho de exclusiva sobre la marca” (p. 80).

Una vez analizado este tema, se debe resaltar que en Ecuador se emplea el sistema
atributivo, razon por la cual, segun los expedientes administrativos del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual, empezando por el signo “30S”, fue inscrito el 26 de junio del
2012, feneciendo su registro el 10 de mayo del 2022 (Titulo No. 2207-12, 2012). La
denominacion “Prohibido Olvidar” fue inscrita el 26 de junio del 2012, feneciendo su registro
el 18 de mayo del 2022 (Titulo No. 2206-12, 2012). Con respecto al signo “30-S”, este fue
inscrito el 27 de marzo del 2013, feneciendo su registro el 11 de octubre del 2022 (Titulo No.
674-13, 2013).

En ese sentido, precisamente se debe recordar que el resultado de haber registrado
estos signos, entre otros aspectos, implica haberle entregado un derecho de exclusividad al

Estado ecuatoriano, para poder interponer acciones legales a quien pretenda registrar o utilizar
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signos que sean similares o idénticos a las marcas registradas “30S”, “Prohibido Olvidar” y
“30-S” (Ecuadorinmediato, 2012).

Finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo con lo analizado respecto a este
sistema el proposito de registrar un signo en las oficinas competentes en propiedad industrial,
es reconocer la titularidad de una denominacion y atestiguar que la misma, en funcion de su
capacidad distintiva, puede identificar y diferenciar productos y/o servicios, de otros
existentes en el mercado. En tal virtud, la finalidad de haber registrado los signos “30S”,
“Prohibido Olvidar” y “30-S”, conforme a lo sefialado por la Secretaria Nacional de la
Administracion Publica en el afio 2011, fue “evitar usos inapropiados o en desmedro de la
imagen del pais o de los hechos, circunstancias o acontecimientos que los motivaron” (El
Telégrafo, 2011, parr. 2).

Es decir, de acuerdo con Rivera 'y Guerrero (2016), el registro de estas denominaciones
se lo realizo con el objetivo de impedir que las mismas sean utilizadas en contra de los
intereses del Gobierno de aquel entonces, sin importar consideraciones en torno a la

connotacion histérica o social detras de los signos.

2.1.3 Sistema mixto

Con relacién al sistema mixto, sefiala Hernandez (2017) que, como punto intermedio
entre los sistemas considerados puros, descritos en los acapites precedentes, surge un tercero
Illamado “mixto”, el cual sintetiza lo desarrollado acerca de la inscripcion registral, asi como
lo relativo a la prioridad en el uso. Por tanto, es importante hacer alusion a lo sefialado por

Pachdn (1975):

Sus modalidades pueden ser varias; entre ellas puede mencionarse el sistema esparfiol. El
registro da una presuncion iuris tantum de propiedad, que se convierte en una presuncion iuris
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et de iure, si quien tiene prioridad de uso sobre el signo no solicita en un periodo determinado
por la ley la nulidad del certificado. (pp. 97-98)

Por su parte Fernandez-Ndvoa (2004), refiriéndose al nacimiento del derecho sobre la
marca, dice que este sistema, calificado como el méas recomendado, surge a fin de precautelar
los intereses de los consumidores y de los empresarios, los cuales requerian una modalidad
gue combinase las bondades de ambos sistemas. Para este autor, si bien este sistema es el mas
recomendado, por lo general, el mismo no prevalece en las legislaciones marcarias a escala
mundial.

Con base en lo afirmado en el acépite anterior, de acuerdo con Hernandez (2017), la
razon por la que este sistema no prevalece, se debe a que por lo general se impone la
inscripcion registral por sobre la prioridad en el uso, ya que, por medio de su aplicacion se le
otorga una mayor seguridad juridica al derechohabiente, al impedir que un signo que se
encuentra ya registrado, intente ser adoptado por parte de un nuevo titular.

Sin perjuicio de lo sefialado, es importante mencionar que, de conformidad con Pedro

Breuer (1946), la razon que motivd la creacion de este sistema, se debe a que:

Ha parecido injusto que el comerciante que tenga en uso una marca sea privado de ella en
virtud de un registro ulterior; de ahi puede llegarse a una disposicion de excepcién dentro del
sistema atributivo. O ha parecido poco razonable que el derecho sobre la marca se conserve
por la sola virtud de subsistir el registro; [...]. (Citado por Navarrete, 2010, p. 32)

En definitiva, el sistema de inscripcion registral es el més confiable por facilitar la
busqueda de registros previos, lo cual genera seguridad juridica, tanto para los titulares
marcarios como para aquellas personas que pretenden registrar un signo en las oficinas
competentes en propiedad industrial (Navarrete, 2010). Ademas, cabe agregar respecto al

sistema de prioridad en el uso, que conforme a lo sefialado por Bercovitz (2002):
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Resulta mas dificil determinar si existen o no marcas usadas previamente que puedan ser
incompatibles con la marca posterior que se desea proteger, es decir, que las marcas no
registradas no gozan de una presuncion iuris tantum de validez y existencia. (Citado por
Hernandez, 2017, p. 271; énfasis afiadido)

2.1.4 Reivindicacion del derecho de propiedad sobre la marca: efecto propositivo
Acerca de este punto, la Decision 486 de la Comunidad Andina, ratificada por Ecuador

mediante Registro Oficial N0.258 de 2 de febrero de 2001, sefiala que:

La primera solicitud de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de registro de disefio
industrial o de marca, validamente presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad
nacional, regional o internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algin
tratado que establezca un derecho de prioridad analogo al que establece la presente Decision,
conferird al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais
Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. [...]

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro
de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud
cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; y,
b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas. [Enfasis afiadido]

De la misma forma, el Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion, en torno a este tema establece que:

La primera solicitud de concesion de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de
registro de disefio industrial o de marca, validamente presentada ante una autoridad nacional,
regional o internacional con la cual el Ecuador estuviese vinculado por algln tratado que
establezca un derecho de prioridad andlogo al que establece el presente Capitulo, conferira al
solicitante o a su derechohabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Ecuador una
patente o un registro respecto de la misma materia [...]

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior [...]

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente admitida a
tramite.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro
de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud
cuya prioridad se invoca:
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1. Doce meses para las solicitudes de concesion de patentes de invencion y de modelos
de utilidad; y,

2. Seis meses para las solicitudes de registro de disefios industriales y de marcas. (Ley
0, 2016, art. 263; énfasis afiadido)

Sobre la base de los articulos citados, se infiere que la primera solicitud de registro
deberéa ser considerada como punto de arranque, para aplicar la reivindicacion del derecho de
prioridad, a fin de solicitar el registro de un signo en el exterior dentro de los seis meses
subsiguientes. Cabe sefialar que si bien la solicitud no genera un derecho sobre la marca, no

obstante, produce un derecho de prelacion para el registro.

Sobre el “Derecho de Prioridad Unionista”, Navarrete (2010) sefiala que:

Es un derecho para solicitar el registro de una marca en otros estados, tomando en cuenta la
primera fecha de presentacion de la solicitud en uno de los paises de la Comunidad Andina o
de la Unién (Convenio de Paris), segln el caso, pero para poder hacer efectivo este derecho
debera presentar la solicitud de registro en cada uno de los paises donde pretende registrar su
marca, mencionando que esta haciendo uso de esta prioridad, adjuntando el certificado de la
solicitud base de la prioridad y dentro del plazo correspondiente, caso contrario caducara su
derecho. (pp. 25-26)
En este punto, es pertinente sefialar que “la prioridad no obliga a los paises receptores
a conocer el registro de la marca puesto que esta puede tener causales de irregistrabilidad”
(Hortua y Luna, 2004, p. 95; énfasis afiadido). Asi, por ejemplo, haciendo alusién a los signos
“30S” y “30-S”, se adelanta por lo pronto que los mismos incurren en el numeral 17, del
articulo 360, del Cddigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacion, el cual dispone la prohibicion absoluta de registro de signos que “sean contrarios
a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres” (Ley 0, 2016, art. 360).

Al contrario, los paises donde se quisiera registrar los signos “30S” y “30-S” no

estarian obligados a reconocerlos, por incurrir posiblemente en una prohibicién absoluta de
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registro; no obstante, a medida que esta investigacién avance podriamos aceptar o negar lo
mencionado en este parrafo.

Finalmente, vale mencionar que la finalidad de crear las figuras de la reivindicacion y
la prioridad internacional, consagradas dentro del “Convenio de Paris” de 1883, fue “procurar
gue un mismo signo pertenezca a la misma persona en varios paises, de tal forma que pueda
exportar sus mercancias” (Arrabal, 1991, p. 36; énfasis afiadido). Adicional a lo sefialado
sobre la “accidn reivindicatoria”, Fernandez-N6voa (2004) indica que esta “posibilita el que
una persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca
se subrogue en la posicion juridica que detenta el solicitante o titular de la marca

indebidamente solicitada o concedida” (p. 94).

2.2 Tipos de signos distintivos dentro del derecho marcario

De manera breve se analizaran los principales tipos de marcas sefialadas por la doctrina
en general: nominativos o denominativos; graficos o innominados; mixtos; tridimensionales;
notorios y renombrados; marcas de productos; marcas de servicios; marcas defensivas y

ofensivas.

2.2.1 Nominativos o denominativos
Por lo que se refiere a este tipo de signos distintivos, precisa Hortua y Luna (2004) que
los mismos también son conocidos como nominales. De su lado, Vera (2017) sefiala que:

Doctrinariamente se califican como marcas nominativas 0 denominativas a los signos
distintivos destinados a identificar productos y/o servicios, a partir de una grafia, letra o
conjunto de letras, palabra o un conjunto de palabras, con o sin significado idiomaético, es decir
simbolos externos que gocen de suficiente distintividad, novedad y capacidad de identificacion
de los bienes y/o servicios, destinados a proteger y diferenciarlos de los de otros productores
0 proveedores han puesto en circulacion en el mercado. (p. 63)
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De la misma forma, para Del Valle (2015), “son aquellas formadas por
denominaciones, estan compuestas por palabras, o, letras, para distinguir productos” (p. 29).
Por su parte, Navarrete (2010) afirma que este tipo de marcas pertenecen a la clasificacion de
aquellas que se dividen respecto a su forma y contenido. Ademas, en palabras del autor, dentro
de este tipo de signos, “predomina la acustica o el sentido de los vocablos” (p. 10).
Finalmente, el siguiente ejemplo ilustrard mejor lo mencionado en los acapites precedentes

respecto al signo aqui descrito:

Ejemplo marcas nominativas

Calvin Klein

MANGO
Z A R A

BOSS Bershka
PULL&BEAR

Imagen 1. Ejemplo de marcas nominativas
Fuente: Google Imégenes

2.2.2 Gréficos o innominados

Con respecto a este tipo de marcas, sefiala Pazmifio (2009, p. 180), es aquella
constituida por un dibujo, grafico o simbolo, los cuales, segin Bolafios (2014, p. 29) pueden
ser distinguidos por el sentido de la vista, con el objetivo de quedar plasmados en la mente de
los consumidores. Habria que decir también que estos signos graficos o innominados son
“utilizados de forma llamativa con la finalidad de identificar un producto o servicio” (Del

Valle, 2015, p. 30).
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Cabe agregar que “a las marcas figurativas también se les llama innominadas, graficas,
visuales o emblematicas, en estas marcas interesa primordialmente el efecto visual y nada
tiene que ver lo auditivo” (Hortua y Luna, 2004, pp. 28-29).

De su lado, Fernandez-No6voa (1984) identifica tres subtipos de marcas graficas,

siendo el primer subtipo la marca puramente gréafica, es decir:

Aquella que se limita a evocar en la mente de los consumidores tan solo la imagen del signo
utilizado como marca: un conjunto de lineas y, en su caso, colores. El segundo subtipo es la
marca figurativa, la cual suscita en el consumidor no s6lo una imagen visual, sino un
determinado concepto concreto: [...]: el nombre con el que es formulado este concepto, es
también el nombre con el que es conocida la marca gréfica [...]. (p. 29; énfasis afiadido)

Respecto del segundo subtipo de signos distintivos graficos, segin Fernandez-Novoa
(1984), estéa integrado por los signos figurativos en los cuales se encontrarian aquellas marcas
numéricas; es decir “la marca integrada por cifras o guarismos” (p. 30).

De lo manifestado, se infiere que los signos que motivaron este estudio serian
claramente marcas graficas, pertenecientes al segundo subtipo de esta clase de signos
distintivos.

Es pertinente agregar, respecto a los dos primeros subtipos de marcas gréaficas, que de
acuerdo con “Villacreses (2005) existe una diferencia doctrinaria entre las marcas graficas y
las marcas figurativas: las primeras son aquellas que no tienen un significado conceptual,
mientras que las segundas si lo tienen” (citado por Salazar, 2013, pp. 20-21).

Ahora bien, el tercer subtipo de marcas graficas “esta constituido por la marca grafica
que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o motivo al que se asciende
a través de un proceso de generalizacion” (Fernandez-No6voa, 1984, p. 30).

Finalmente, la imagen 2 permite una comprension mas clara sobre lo mencionado en

los acapites precedentes acerca del signo descrito.
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Imagen 2. Ejemplificacion de variedad de marcas graficas
Fuente: Google Imagenes

2.2.3 Mixtos

Sobre los signos mixtos, segun Vera (2017, p. 68), su denominacion se debe a que se
encuentran constituidos por elementos, tanto de los signos distintivos nominativos o
denominativos, como de los signos graficos o innominados, constituyendo ambos elementos,
uno solo. De igual manera, para Navarrete (2010) “son aquellas marcas que participan de cada
una de las especificaciones expresadas anteriormente” (p. 10).

Por su parte, respecto al registro de este tipo de signos, precisa Pazmifio (2009) “que
lo que se registra es un gréfico dentro del cual puede haber una palabra, pero la proteccion
real, respecto de la palabra, se daré Unica y exclusivamente por el registro de la palabra como
marca nominativa” (p. 181).

De manera semejante a lo sefialado en el acépite precedente, es importante mencionar
que “en este tipo de marcas para su irregistrabilidad, se debe identificar pese a los requisitos
contemplados en la legislacion, que elementos prevalecen y tienen mayor influencia en la
mente del consumidor” (Bolafios, 2014, p. 29).

Cabe sefialar que de conformidad con el tratadista Luis Vera:
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Respecto de la fuerza de penetracion o de la impronta que pueda producir este tipo de marcas,
hay que estar muy conscientes gque el elemento denominativo suele ser el mas caracteristico o
determinante, pues las palabras cuentan con mayor fuerza expresiva, si ellas son
pronunciables, no obstante aquello a esta situacion de hecho puede variar cuando el elemento
grafico, por su tamafio, forma, color o ubicacion lo convierta en definitivo por ser una marca
0 signo distintivo figurativo o evocativo de conceptos. (2017, p. 68)

En definitiva, este tipo de marca es aquella que “estd compuesta por un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes)”

(Fernandez-Novoa, 1984, p. 31). Véase la imagen 3 acerca de ejemplos de marcas mixtas.

Ejemplo marcas mixtas

+A @& pumat
c:‘éi[dcls Apple

_ (AT y’
e -
LACOSTE C P Sy

Imagen 3. Ejemplos de marcas mixtas
Fuente: Google Imagenes

2.2.4 Tridimensionales

En cuanto a las marcas tridimensionales, sefiala Navarrete (2010), “son aquellos signos
que ademas de ser percibidos por la vista, son aptos para ser percibidos a través del tacto
(largo, ancho y profundidad)” (p. 16). Ademas, segun el autor citado, este tipo de signos
pertenecen a la clasificacién de aquellos que se dividen de acuerdo con su dimension,
encontrdndose dentro de esta categorizacion, los signos bidimensionales, los cuales se
diferencian por ser percibidos en un plano (largo y ancho).

Por otra parte, Vera (2017) afirma que:
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[...] Podemos decir que las marcas tridimensionales constituyen signos marcarios que se
corresponden directamente con la forma de los productos o sus empagues, envases 0
envoltorios, teniendo siempre que responder al hecho de que identifiquen el producto o el
servicio de una misma clase, por ello que las marcas tridimensionales corresponden a cuerpo

de tres dimensiones, tal es el caso de botellas, empaques, cajas, estuches. (pp. 69-70)

De manera semejante, Hortua y Luna (2004) sefialan que este tipo de signos, también
conocidos como “marcas plasticas”, hacen referencia, tanto a las formas de los productos
como a las de los envases y envoltorios que los contienen. Estos autores también destacan la
importancia de que estas formas cuenten con caracteristicas llamativas e inusuales, a fin de
volverlas distintivas frente a otras, ya que, en caso de ser comunes o0 usuales, serian
irregistrables, al contravenir la funcion distintiva de las marcas. Por ejemplo, no podrian tener
un monopolio, formas como las de una bolsa pléastica, una caja o la de un libro rectangular,
debido a que son formas comunes.

En el estudio realizado por Otamendi (2002) en formas como las de una botella, no se
puede exigir que estas sean completamente Ilamativas, novedosas u originales, ya que, por
obvias razones, en este tipo de envases siempre existiran caracteristicas similares, sin importar
el contenido o el producto que traten de identificar.

En otras palabras, lo mencionado provoca una “particularidad relativa”, pero aceptada

en el derecho marcario para el registro de signos distintivos tridimensionales.

La imagen 4 muestra de forma mas didactica un ejemplo de marca tridimensional.
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Imagen 4. Ejemplo de marca tridimensional, botella de Coca Cola
Fuente: Google Imagenes

2.2.5 Notorios y renombrados

Respecto a la marca notoria, sefiala Teran (2009) “es aquella conocida por la mayor
parte del publico consumidor en un pais o region determinada, dentro de los productos o
servicios que protege” (p. 30; énfasis afiadido). Es decir, este tipo de marca es conocida por
un sector en particular de consumidores y no por la totalidad de los mismos. En este sentido,
segun Pazmifio (2009) “son aquellas que son identificadas por un sector pertinente de la
sociedad. Este sector, puede estar dado por diferentes caracteristicas, asi, podemos citar las
siguientes: industriales, abogados, financieros” (p. 183).

De manera semejante, para Fernandez-No6voa (1984) “es la que goza de difusion o —
lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se
aplica la marca” (p. 32; énfasis afiadido). De su lado, Ferndndez de Cordoba (1994) sefiala

que:

La marca notoria es toda aquella en la que convergen paralelamente dos factores, a saber: una
valoracién cualitativa necesariamente positiva y una difusion cuantitativa suficiente por cuenta
del sector de consumidores del gener6 de productos o servicios a los que dicha marca
individualiza. (p. 681)



56

En tal virtud, de acuerdo al estudio realizado por Torres (2018), una marca puede llegar
a ser considerada como “notoria”, siempre y cuando el publico consumidor del sector al que
estd destinada la califique bajo determinados pardmetros positivos. En otras palabras, “la
difusion entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad
de la marca” (Fernandez-Novoa, 1984, p. 32).

Es necesario mencionar que, para calificar a un signo como “notoriamente conocido”,
se deben observar ciertos sectores de referencia; en este sentido, el Cédigo Organico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, sefiala:

Para declarar la notoriedad de un signo distintivo se consideraran como sectores pertinentes
de referencia, entre otros, los siguientes:

1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique; o,
2. Los circulos empresariales que act(an en giros relativos al tipo de productos, servicios,
establecimiento o actividad a los que se aplique. [...]. (COESCCI, 2016, art. 462)
Cabe precisar que, alcanzar la notoriedad constituye “una aspiracion que los titulares
marcarios siempre tienen. El logar ese status implica un nivel de aceptacion por parte del
publico, que sélo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas

distinguen” (Otamendi, 2002, p. 41). Ademas, de acuerdo con Navarrete (2010), hay que

agregar respecto a la notoriedad del signo que:

La condicidn de notoria es una cuestion de hecho. La marca que tiene esta calidad es la
excepcion al principio de que solo el registro da derechos a esta clase de signos, ya que si no
esta registrada en Ecuador u otro pais sus derechos de notoriedad deben ser respetados. (p. 13)

Finalmente, debe mencionarse que “por su propia naturaleza, la notoriedad constituye

una situacion oscilante: su fundamento [...] estd sujeto a constantes variaciones. En las
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diversas etapas de su vida una misma marca puede ascender o descender en la escala de la
notoriedad” (Fernandez-No6voa, 1984, pp. 32-33).

Respecto a los signos distintivos de “alto renombre”, es pertinente empezar
mencionando que su diferencia con los signos “notoriamente conocidos” radica, de acuerdo
con Otamendi (2002), en que los primeros son conocidos por el publico consumidor en
general, debido a su “renombre alto”; mientras que los segundos, son identificados por el
grupo de consumidores a quienes va dirigido el producto o servicio, especificamente. Acerca

de los signos renombrados, Vera (2017) sefiala que es:

Aquellos signos que, no obstante ya haber sido reconocidas como notorias, el consumidor
medio, las vincula directamente a los productos o servicios que protegen con un elevadisimo
nivel de calidad, cuya presencia y preferencia supera los limites geogréficos y politicos de las
legislaciones, el comercio local y nacional, transformandose en representativo a nivel
internacional, ademas de superar el principio de territorialidad, también lo hace respecto de la
regla de especialidad, es decir, son productos o servicios que han alcanzado un altisimo grado
de conocimiento, no solo en el sector pertinente de los consumidores sino respecto de los
consumidores en general [...]. (Vera, 2017, p. 79; énfasis afiadido)

De igual manera, segun Pazmifio (2009), una marca de “alto renombre” es aquella
cuyas caracteristicas son ampliamente conocidas por parte del publico consumidor en general,
sin tomar en cuenta, su posicion social, ubicacion geogréafica, formacion académica, etc. Por
su parte, Fernandez-Ndévoa (1984) puntualiza que un signo puede ser considerado como marca

renombrada, siempre y cuando cumpla con dos requisitos:

El primero es que la marca ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados
diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca [...]
la marca renombrada tiene una difusion que abarca diferentes grupos de consumidores que
pertenecen a diversos mercados. El segundo requisito de la marca renombrada es que la misma
ha de poseer un goodwill muy alto: los productos o servicios diferenciados por la marca
renombrada deberan ser de excelente calidad que se traducird en un elevado prestigio de la
marca. (p. 33).
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Es decir, este tipo de marca, segun Teran (2009), “no basta solamente que sea
acreditada por los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos
0 servicios que protege la marca, sino por toda la poblacion” (p. 32). Por su parte, para
Fernandez-Novoa (1984) es importante que este tipo de signos distintivos cuenten con la
debida proteccion juridica, debido a que estos pueden correr el riesgo de debilitar tanto su
distintividad, como su potencia publicitaria. Las imagenes 5 y 6 presentan ejemplos de los

signos aqui descritos.

Imagen 5. Signo marcario reconocido por el pablico consumidor de la industria musical (marca
notoria)
Fuente: Google Imagenes

Apple

Imagen 6. Signo marcario reconocido por el publico consumidor en general (marca renombrada)
Fuente: Google Imagenes
2.2.6 Marcas de productos

Antes de abordar sobre las marcas de productos, es pertinente empezar sefialando que

el grupo de productos que pueden ser protegidos e identificados por esta clase de signo
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marcario, se encuentra comprendido a partir de la Clase Internacional No. 1 hasta la No. 34
de la “Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”.

Ademas, hay que mencionar que este tipo signo marcario cumple su funcién “cuando
identifica un bien material que resulta de la actividad industrial, comercial, agricola o
extractiva, mediante la trasformacion de la materia” (Hortua y Luna, 2004, p. 40; énfasis
afadido).

En este punto, es importante hacer alusion a lo manifestado por Pazmifio (2009) quien
sefiala la importancia de tener absoluta certeza al momento de determinar lo que se desea
proteger bajo este tipo de marca, ya que se podria incurrir en la solicitud de registro de un
signo bajo una clase internacional determinada, la cual no corresponda realmente a la
naturaleza del producto o servicio que se pretende proteger; es decir, intentar catalogar como
producto a lo que en realidad podria ser un servicio.

Continuando con este analisis, de acuerdo con Bolafios (2014) “este tipo de marca
ampara a toda creacion que ha sufrido un proceso de trasformacién, previo a la satisfaccion
de una necesidad” (p. 30; énfasis afiadido). Con base en lo manifestado, se infiere que las
marcas de productos son aquellos signos distintivos utilizados para identificar y diferenciar
determinados bienes que han sido previamente transformados, a fin de convertirlos en
productos que puedan ser comercializados.

En ese contexto, vale enfatizar en la importancia de transformar la materia en una clase
de producto con el objetivo de poder protegerlo bajo este tipo de signo marcario. De este
modo, cabe cuestionarse: ¢Seria moralmente valido transformar la materia en un producto que

pueda ser identificado y diferenciado por las denominaciones “30S” y “30-S”?
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Recordando, una vez mas, que la esencia de dichas denominaciones se relaciona
claramente con procesos judiciales bajo tela de duda, la muerte de un ser humano, ademas de
la inestabilidad politica y social sufrida el 30 de septiembre del 2010. Si bien, estos signos no
fueron registrados dentro de esta clasificacidn, se realiza este planteamiento a fin de analizar
la esencia de los signos motivo de este estudio y su posible categorizacion dentro de esta clase

de marca. La imagen 7 presenta un ejemplo del signo aqui descrito.

T
MACALLAN

Imagen 7. Ejemplo de una marca de producto
Fuente: Google Imagenes

2.2.7 Marcas de servicios

Por lo que se refiere a este punto, el grupo de servicios que pueden llegar a ser
protegidos e identificados por este tipo de signo marcario, se encuentra comprendido a partir
de la Clase Internacional No. 35 hasta la No. 45, de la “Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas”.

Hay que mencionar que este tipo de denominaciones “estan destinadas a sefialar una

prestacion uniforme desarrollada por un establecimiento o una persona, con el objeto de
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satisfacer una necesidad del publico consumidor [...]” (Navarrete, 2010, p. 7; énfasis
afadido).

De igual manera, Hortua y Luna (2004) afirman que esta clase de signo marcario
cumple la funcién de identificar y diferenciar la prestacion de un determinado servicio, llevado
a cabo por parte de una persona natural o juridica, en favor de un tercero que lo requiera.

Respecto a la “prestacién de un servicio”, esta accion no se limita Unicamente a la
actividad desempefiada como tal, por ejemplo, la presentacion de un servicio de asesoria, sino
que, de acuerdo con Otamendi (2002), “el servicio podria consistir en la fabricacion para un
tercero de un determinado producto. [...] Bastara con que ese servicio sea prestado de manera
uniforme y que caracterice de alguna forma a los productos asi fabricados” (p. 18).

En correspondencia con lo sefialado, se concluye que dentro de esta categoria pueden
ser protegidos aquellos servicios prestados por parte de una persona natural o juridica con el
fin de cubrir ciertas necesidades —licitas, valga la acotacion— demandadas por parte del
publico consumidor. Para el caso de la marca motivo de este estudio, esta fue registrada dentro
de la clase internacional No. 35 de la “Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas”; clasificacion que sera analizada con relacién a los signos “30S”
y “30-S” en el acapite correspondiente.

La imagen 8 es un ejemplo del signo descrito.

]
S LATAM

£ AIRL]HES
]

Imagen 8. Ejemplo de una marca enfocada en la prestacion de servicios de transporte aéreo
Fuente: Google Imagenes
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2.2.8 Marcas defensivas y ofensivas

En relacién con las marcas defensivas, a criterio de Vera (2017), son aquellas:

Que se las registra no con la finalidad de utilizarlas para identificar productos o servicios, sino
con el prop6sito de impedir que otros las usen, tienen como objetivo proteger la capacidad
distintiva de un grupo especifico y especial de marcas que se hallan en uso efectivo por la
empresa o proveedor. (Vera, 2017, p. 81)

De igual manera, respecto a este tipo de signos, también conocidos como “marcas
protectoras”, segun Navarrete (2010) “son las creadas y registradas por el propietario de una
marca anteriormente registrada y usada, [...] su finalidad es impedir el registro de un signo
que ponga en peligro la distintividad de la marca principal” (p. 12).

Finalmente, debe sefialarse que, segin Schmitz Vaccaro (2012), esta clase de marcas,
al igual que las ofensivas, que seran descritas en el siguiente punto, son creadas y registradas
basicamente con fines estratégico-competitivos, ya que son signos destinados a no ser usados
en el mercado.

Por otro lado, acerca de las marcas ofensivas, segin Bertone y Cabanellas de las

Cuevas (2008):

Son las que tampoco tiene por proposito inmediato su utilizacion como signos distintivos, sino
impedir o dificultar el registro o la utilizacidn de signos marcarios por un tercero que es el
verdadero interesado en su uso. [...] Mientras que las marcas defensivas tienen por propésito
asegurar y perfeccionar la tutela de otras marcas del mismo titular, las ofensivas estan
destinadas a trabar o anular los derechos de otros titulares o interesados en ciertas marcas. (p.
270)

De manera semejante, sefiala Navarrete (2010), “son marcas registradas que no tienen
como propoésito su uso inmediato como signos distintivos en el mercado, sino impedir o

dificultar el registro o la utilizacion de signos marcarios idénticos o semejantes por parte de
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un tercero” (p. 12). Finalmente, se debe mencionar que el propdsito de las marcas ofensivas,

de acuerdo con Vera (2017), se centra en:

Trabar, impedir y hasta anular los derechos de otros titulares o interesados en ciertas marcas,
éstas pueden tener distintitos propositos, pues los registros dirigidos a obstaculizar la
inscripcion de marcas notorias o ya utilizadas por terceros se verdn incursas en las
prohibiciones y declaratoria de nulidad establecida en el Art. 6 bis del Convenio de Paris, por
otro lado, cuando esta marca se dirige a obstruir o impedir a terceros el registro de una marca
no usada, el titular de esta marca ofensiva podria utilizarla, como lo expresa Brauer Moreno,
en calidad de marcas denigratorias que podrian ser denegadas si se probara que traducen una
situacion de confusion e incluso de peligro para el consumidor medio. (p. 82)

2.3 Requisitos marcarios para ser objeto de registro

En el siguiente punto, seran abordados los requisitos fundamentales que todo signo
debe cumplir, a fin de ser considerado como una marca que pueda ser objeto de registro, 0
como un signo marcario validamente registrado.

Si bien, tanto la normativa nacional, los instrumentos internacionales y la doctrina
establecen varios requisitos, existen tres considerados los mas importantes; no obstante, antes
de analizar este tema, es pertinente hacer alusion a lo manifestado por el tratadista Otamendi

(2002):
[...] cualquiera sea la manera en que se denomine a cada requisito, lo cierto es que la marca
para poder ser tal:
a) Debe permitir al consumidor que la diferencie del producto o de sus caracteristicas,
esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o el de sus
caracteristicas;

b) Debe permitir la diferenciacion de esa marca de otras anteriores;
c) No debe estar prohibido su registro. (Otamendi, p. 107; énfasis afiadido)

2.3.1 Capacidad distintiva
En cuanto a este requisito, es preciso mencionar que no se lo debe confundir con lo

que fue sefialado en el capitulo uno de esta investigacion, respecto a la funcion distintiva de
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las marcas; debido a que, recapitulando, por medio de esta funcion las marcas pueden
identificar y diferenciar, los productos o servicios que protegen, de otros. Sin embargo, esta
funcién seria imposible de cumplir, si las caracteristicas morfoldgicas del signo carecen de
capacidad distintiva.

En este sentido, segiin Teran (2009) es sumamente importante que aquellos signos
que pretendan ser considerados como marcas o signos distintivos como tal, cumplan con este
requisito calificado por la doctrina como primordial, ya que, si las caracteristicas morfoldgicas
de un determinado signo, no permiten que el mismo cuente con capacidad distintiva, esto
provocaria que la identificacion y diferenciacion de productos o servicios sea imposible de
realizar; causando asi, confusion en la mente del puablico consumidor y permitiendo que
terceras personas se aprovechen del prestigio ajeno. Es decir, la capacidad distintiva del signo
permite el cumplimiento de la funcidn distintiva de las marcas.

Se debe agregar que, segun el Dr. Danilo Navarrete la distintividad del signo marcario,

es de dos clases:

e Intrinseca. - Un signo posee esta distintividad cuando es capaz de distinguirse por si
mismo, es decir no es un signo exclusivamente genérico, de uso comun, descriptivo,
etc., 0 es tan simple 0 muy complejo que no pueda servir como marca.

e Extrinseca. - Una marca tiene este atributo cuando es capaz de distinguirse respecto
de los demaés signos (o derechos) de otros propietarios que protegen productos o
servicios idénticos o similares. (2010, p. 18)

Respecto a la distintividad intrinseca, de acuerdo con Otamendi (2002) “el poder o
caracter distintivo de un signo es la capacidad intrinseca que tiene para identificar un producto
0 un servicio. No tiene tal caracter el signo que se confunda con aquello que va a identificar”
(p. 107). Es decir, registrar la marca “manzanas” para identificar la venta de manzanas, no

seria posible, por tratarse de una marca genérica; o registrar la marca “coca mola” para



65

identificar una determinada bebida carbonatada, tampoco seria posible, por carecer de
distintividad.

Finalmente, es importante mencionar que, de conformidad con el autor citado en el
acapite precedente, la distintividad es un aspecto gue se encuentra ligado al nivel de novedad
del signo; en otras palabras, la importancia de registrar marcas novedosas, arbitrarias o de
fantasia, que no provoguen confusion en la mente del publico consumidor, respecto a los
productos o servicios identificados por otro signo marcario; y que tampoco sean rapidamente
asociadas al producto o servicio que identifican, es crucial, a fin de precautelar la distintividad
del signo y evitar su genericidad.

No obstante, haciendo alusién a lo sefialado por Robayo (2018) inclusive las marcas
consideradas como arbitrarias, al ser utilizadas deliberadamente por parte de cualquier persona
0 por competidores de la misma, en un determinado momento de su existencia pueden llegar
a convertirse en genéricas. A esta situacion se llega mediante la interposicion de una accion
de genericidad, la cual desemboca en que cualquier persona eventualmente pueda usar sin
permiso aquel signo distintivo. Asi, por ejemplo, se puede mencionar el caso de la marca

“Aspirina”.

2.3.2 Perceptibilidad

Para Pazmifio (2009) la perceptibilidad se refiere a la capacidad que debe tener todo
signo, para ser captado por cualquiera de los sentidos del publico consumidor; es decir, un
signo cumple con este requisito cuando es capaz de ser visto, escuchado, olido, saboreado o
tocado; de este modo se le puede calificar como un signo marcario valido. Sin embargo, segun

Navarrete (2010) “para que un signo pueda ser captado por uno de nuestros sentidos (vista,



66

olfato, oido, gusto, tacto) es indispensable una materializacidn o exteriorizacion para que sea
identificable y también oponible” (p. 19).

Cabe sefialar que el entendimiento completo de lo que significa la percepcion en el ser
humano, por medio de sus sentidos, ha abierto las puertas para que nuevos tipos de signos
marcarios —p. €j., marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas tactiles—

ingresen en el mercado, gracias a su perceptibilidad.

2.3.3 Representacion gréfica

En relacién con este requisito, de acuerdo con Navarrete (2010), constituye:

[...] una necesidad formal para el registro, ya que la representacion grafica trae consecuencias
importantes como la de dar a conocer al publico (por la Gaceta de la Propiedad Intelectual) los
aspectos o caracteristicas del signo a registrarse, permite formarse una idea, valiéndose para
ello de palabras, figuras, signos u otros medios idoneos, siempre que tengan facultad expresiva
visual. (p. 19)

De manera semejante, para Pazmifio (2009), este requisito se configura cuando la
composicion del signo puede ser plasmada por medio de la escritura o el dibujo en un papel,

a fin de reposar en los archivos de registro pablico. Por otro lado, para Bolafios (2014):

La representacion grafica es la identidad visual de la marca, misma que se basa en disefiar
elementos y otras manifestaciones que ayuden al consumidor a reconocerla y darle un
significado especifico; puesto que la normativa, pretende evitar que existan dos 0 mas marcas
exactamente con las mismas raices, patrimonio, precio o imagen generando un reconocimiento
inmediato y la idea de “solucién de un problema”, es decir es la manifestacion externa de su
identidad. (p. 21)

Segun fue aludido, la perceptibilidad ha permitido el nacimiento de nuevos signos
marcarios. Lo cual plantea la siguiente interrogante: ¢Cual es la forma de representar
graficamente estos nuevos signos marcarios, a fin de cumplir con el requisito de este punto?

Asi, por ejemplo, “una cancién la podemos representar graficamente a través de un
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pentagrama musical y un sonido, igualmente, o a través de la escritura. Se dice también que
un olor o un sabor podrian ser representados graficamente por un examen cromatografico”
(Pazmifio, 2009, p. 144).

Es importante mencionar que, segin Torres (2018), si las caracteristicas morfologicas
de un signo no le permiten ser susceptible de representacion grafica, esto provocaria que no
pueda ser percibido o captado por los sentidos del publico consumidor, causando que no pueda
cumplir con el segundo requisito y, por consiguiente, tampoco con el primero; por lo tanto, el
signo en cuestion seria irregistrable. En definitiva, de acuerdo con Teran (2009), los
componentes caracteristicos que dan forma a un determinado signo marcario como, palabras,
figuras, colores, etc., deben tener la capacidad de ser representados graficamente.

Si bien han sido desarrollados los requisitos de capacidad distintiva, perceptibilidad y
representacion gréafica, considerados como los méas importantes por la doctrina; con el
propdsito de aportar a la presente investigacion, de acuerdo con Otamendi (2002) existen otras
tres condiciones esenciales que todo signo debe cumplir, las cuales son: especialidad o
disponibilidad, originalidad y licitud. La especialidad o disponibilidad se refiere a que un
signo puede ser objeto de registro, siempre y cuando, no exista otro con idénticas
caracteristicas, previamente registrado o solicitado; en otras palabras, debe tratarse del registro
de un signo disponible en el mercado.

De su lado la originalidad especifica que un signo no podra ser registrado si sus
caracteristicas morfoldgicas son simples; es decir, un signo podra ser calificado como marca,
si cuenta con un significativo nivel de novedad que le permita ser considerado como el primero

en adoptar esas determinadas formas para identificar productos o servicios en el mercado.
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La tercera condicion —Ila licitud—, a pesar de que un signo sea calificado como
novedoso, Unico Yy disponible, si incurre en una de las prohibiciones de registro, entonces no
se lo podra registrar por ser considerado “ilegal’’; asi, por ejemplo, marcas que sean engafiosas
0 que vayan en contra de la moral y el orden publico no podrian ser registradas.

En consecuencia, haciendo alusion al registro de los signos “30S” y “30-S”,
indiscutiblemente se refieren a los acontecimientos suscitados el 30 de septiembre del 2010,
relativos a la inestabilidad politica y social sufrida en Ecuador.

Por eso es valido asumir que ante los ojos del consumidor medio, en lo que respecta a
los elementos predominantes de los signos, prevaleceria la connotacion histérica que estos
conllevan, la cual es su esencia misma. De este modo, a pesar de que las denominaciones
“30S” y “30-S” —de acuerdo con la administracion pablica— cumplan con todos los
requisitos aqui descritos, probablemente se podria considerar que debido a su naturaleza
incurririan en la prohibicion absoluta de registro de signos contrarios a la moral y al orden
publico, sefialada tanto en la legislacion nacional, la jurisprudencia e instrumentos
internacionales, provocando por consiguiente que su registro no se lo haya podido realizar por
ser considerado ilegal. No obstante, lo mencionado sera develado durante el desarrollo de esta

investigacion.

2.4 El cotejo marcario: conceptualizacion

Cabanellas de Torres (2006) define a la palabra “cotejo” como la accion de comparar
una determinada cosa con otra; es decir, analizar si lo comparado es similar, diferente, o igual
entre si. Este concepto permite inferir que el cotejo marcario es el método utilizado para

confrontar signos distintivitos con el objetivo de encontrar similitudes, diferencias, o concluir
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que dos marcas son idénticas ante los ojos del pablico consumidor. De acuerdo con el criterio

del profesor Luis Vera, puntualiza que:

El Cotejo Marcario se constituye en el instrumento y la técnica que permite a la Autoridad
Nacional Competente determinar si un signo distintivo presentado para registro o registrado,
frente a uno posterior, puede producir error y/o confusion en el consumidor medio, bien en
relacion a su origen empresarial, la naturaleza y/o la calidad de los bienes o servicios
protegidos con esta marca, asi como su posible asociacion. (Vera 2017, p. 139)

Se debe agregar que, por lo general, el consumidor no cuenta con la oportunidad de
visualizar simultdneamente signos marcarios que podrian inducir a su confusién, sino que
podria llegar a verlos, en diferentes periodos de tiempo y espacios. Es por eso por lo que,
llevar a cabo la técnica del cotejo marcario de manera sucesiva es importante a fin de acercarse
a la forma en la que un consumidor promedio, en su experiencia, analizaria signos marcarios
que le parecerian similares o idénticos (Otamendi, 2002).

Ademas, de acuerdo con Fernandez-Novoa (1984), el cotejo marcario debe ser
efectuado a la composicion integra de cada signo, omitiendo componentes genéricos de cada
uno y el analisis minucioso a cada marca; es decir, evitando el exhaustivo analisis por medio
de la descomposicion o fragmentacion de los elementos que dan forma a las marcas
confrontadas, los cuales, inclusive podrian ser irrelevantes por su genericidad. Esto se debe a
que los consumidores perciben las marcas en su conjunto, guardando en sus mentes una
impresion general de las mismas, mas no en funcion de cada uno de los elementos individuales
que las componen. Se debe recordar que, lo que se pretende por medio de este analisis, es
acercarse a la vision del publico consumidor.

En consonancia con lo sefialado en el acépite precedente, segin “Charles Chenevard

(s.f.) para decidir si dos marcas pueden ser confundibles, es preciso juzgar ante todo la
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impresion de conjunto que ellas dejan después de una ojeada superficial” (citado por Vera,
2017, p. 139).

Otro factor que se debe tomar en cuenta al momento de efectuar el cotejo entre signos
confrontados, es la similitud existente entre estos y no sus diferencias. De esta manera, segun
“Breuer Moreno (1946) la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante

disposicidn de esos elementos” (citado por Otamendi, 2002, p. 179).

2.5 Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas -
Clasificacion de Niza (10.2 ed.)

Con respecto a este tema es importante sefialar que, de conformidad con la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.), la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas tiene su origen durante la conferencia
celebrada el 15 junio de 1957, en Niza, Francia; de donde, a partir de un arreglo concluido,
resulta este nomenclator también conocido como Clasificacion de Niza, la cual fue revisada
el 14 de julio de 1967 en Estocolmo y el 13 de mayo de 1977, en Ginebra, para posteriormente
ser modificada el 28 de septiembre de 1979 en Ginebra.

De acuerdo con Teran (2009), la Clasificacion de Niza constituye un instrumento por
medio del cual los diferentes tipos de productos y/o servicios existentes fueron agrupados de
manera ordenada en 45 Clases Internacionales, siendo las primeras 34 referentes a marcas de
productos y las restantes 11, concernientes a marcas de servicios.

En este sentido, de acuerdo con Hortua y Luna (2004), aquellos signos que pretendan
ser registrados deberan observar la Clase Internacional en la que se encasillaran los productos

y/o servicios que protegeran; es decir, se debe especificar en la solicitud de registro si el signo
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resguardara todos los distintitos tipos de productos y/o servicios detallados para una
determinada Clase Internacional o, especificamente, alguno o algunos de estos.

Es importante sefialar que el 28 de julio de 1981, mediante Acuerdo Ministerial No.
519, Ecuador anexd dentro de su legislacion nacional la Clasificacion de Niza; es decir, si bien
nuestro pais no fue parte del Arreglo de Niza, adoptd esta clasificacion en materia de
propiedad industrial con el objetivo de regular el registro marcario, y la aplica segin los
articulos 138 y 151 de la Decision 486, incorporada en el ordenamiento juridico ecuatoriano
el 2 de febrero de 2001, mediante Registro Oficial No. 258. Cabe agregar que periédicamente
un “Comité de Expertos” elabora nuevas ediciones de este instrumento, cuya undécima
edicion constituye la actualmente vigente.

La Clasificacién de Niza, entre otros aspectos, cumple la funcion de hacer efectivo el
principio de especialidad, detallado en el primer capitulo de esta investigacion; en otras
palabras, por medio de la Clasificacion de Niza las marcas pueden ser registradas
especificando la Clase Internacional de producto y/o servicio que identificaran; ya que, como
recordara el lector, en funcion de este principio las marcas protegen unica y especificamente
la Clase Internacional sefialada en su registro y no la totalidad de productos y/o servicios del
productor o prestador.

Se debe precisar que “el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino
sobre un signo puesto en relacion con una o varias clases de productos o servicios: regla de
la especialidad [...]” (Fernandez-Novoa, 1984, p. 278; énfasis afiadido).

En virtud de lo manifestado respecto a este tema, de acuerdo con los expedientes de
registro de los signos “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S”, el 16 de septiembre de 2011, la

Presidencia de la Republica, Secretaria Nacional de la Administracion publica, por intermedio
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de su representante legal, Vinicio Alvarado Espinel, cumpliendo con las formalidades
administrativas, solicit6 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (actualmente,
Senadi) el registro de los signos “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S”, especificando que
identificarian servicios de publicidad, gestién de negocios comerciales y trabajos de oficina

de la Clase Internacional No. 35; es decir, como marcas de servicios.

2.6 Andlisis de la Clase Internacional No. 35 del Arreglo de NIZA, respecto al registro
de los signos “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S”

En lo que respecta el derecho marcario, existen varias clases de signos distintivos,
entre ellos las marcas de servicios, es decir, signos cuya funcién principal es la identificacion
de aquellas acciones encaminadas a satisfacer determinadas necesidades licitas, solicitadas
por parte del pablico consumidor que lo requiera. Dicho esto, vale resaltar en el hecho de que
la naturaleza de la prestacidn de un servicio exhorta la necesidad de un tercero que lo demande.

Por eso la palabra “prestacion’ se la define como el “servicio exigido por una autoridad
0 convenido en un pacto [...] servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en
virtud de un contrato o de una obligacion legal” (RAE, 2014). En cuanto a la palabra
‘servicio’, se la define como aquel “favor que se hace a alguien. [...] Organizacion y personal
destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del publico o de alguna entidad oficial
0 privada. [...] Funcion o prestacién desempefiadas por organizaciones de servicio y su
personal” (RAE, 2014; énfasis afiadido).

En este sentido, a continuacion se analizard los tipos de servicios de la Clase
Internacional No. 35, especificados en la solicitud de registro de los signos “30S” y “30-S”,

contrastandolos a su vez con los acontecimientos suscitados el 30 de septiembre del 2010, dia
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en el cual a criterio del Gobierno nacional de aquel entonces fue evitado un aparente
“magnicidio”.

Servicio de publicidad: Con respecto a esta clase especifica de servicio, segun la
Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios, para el registro de marcas, este
comprende “los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal
consiste en publicar, en cualquier medio de difusion, comunicaciones, declaraciones o
anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios” (Clasificacion de Niza, 2017,
clase 35; énfasis afiadido).

En otras palabras, con base en lo anotado, se infiere que la prestacidn de esta clase de
servicio, consiste en publicitar en favor de un tercero que lo demande, determinados productos
0 servicios, con el objetivo de que estos sean adquiridos por el publico consumidor. La accion
de publicitar, segun el Diccionario de la Lengua Espafiola (RAE, 2014) se concibe como dar
a conocer al publico determinados bienes, en este caso productos o servicios mediante la
publicidad realizada a los mismos.

Por tanto, es importante precisar que la auto publicidad que se ha realizado a los signos
“30S” y “30-S”, claramente no se relaciona con la naturaleza de la prestacion de un servicio
de publicidad de la Clase Internacional No. 35; ademas, es ildgico registrar un signo como
marca prestadora del servicio de publicidad y después realizar la auto-publicidad de un hecho
del cual se derivan los mismos signos.

En este punto, se debe hacer énfasis en el hecho de que los signos “30S” y “30-S”,
registrados para identificar el “servicio de publicidad”, notablemente han sido utilizados para
dar a conocer lo que, a criterio del Gobierno nacional de aquel entonces, sucedio el 30 de

septiembre del 2010. Esta situacion lleva a plantearse la siguiente pregunta: ¢Es moralmente
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aceptable la existencia de un signo que fue registrado para publicitar, “El dia en que triunfo la
democracia en el Ecuador”, a partir de hechos caéticos de los cuales se ha ido conociendo
circunstancias como, por ejemplo, claras violaciones a los derechos humanos? Respecto a este
punto, se debe entender por publicitar, como la promocion de bienes en el comercio con el
objetivo de obtener réditos econémicos.

Servicio de gestién de negocios comerciales. Esta clase especifica de servicio, de
acuerdo con la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, para el registro de
marcas, comprende “la direccion de los negocios o actividades comerciales de una empresa
industrial o comercial [...]” (Clasificacidn de Niza, 2017, clase 35; énfasis afiadido).

La gestion de negocios se la concibe como un “cuasicontrato que se origina por el
cuidado de intereses ajenos [...]” (RAE, 2014; énfasis afiadido). Es decir, se infiere que la
prestacion de esta clase de servicio consiste en administrar o gestionar a peticion de un tercero,
aquellos negocios comerciales que asi lo requiera el solicitante, entendiéndose por ‘negocio’
“aquello gque es objeto 0 materia de una ocupacion lucrativa o de interés” (RAE, 2014; énfasis
afiadido). Y se entiende por ‘comercial’ conforme el Diccionario aqui citado, como aquellos
bienes cuya caracteristica les permite ser transados por comerciantes en el mercado, con la
finalidad de obtener un rédito en favor del solicitante (RAE, 2014).

La caracteristica de este tipo de prestacion de servicio lleva a concluir que la figura del
corredor podria tener un signo distintivo registrado en la Clase Internacional No. 35 para
identificar la prestacion del servicio de gestion de negocios comerciales, ya que, de acuerdo

con el Cddigo de Comercio Ecuatoriano:

Se llama corredor a la persona que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, por su
especial conocimiento de los mercados, se ocupa como intermediario en la tarea de poner en
relacion a dos o mas personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar



75

vinculado a las partes por relaciones de colaboracion, dependencia, mandato o representacion.
(Ley 0, 2009, art. 502)

En consecuencia, con base en lo sefialado, la connotacion mercantil en la prestacion
de este tipo de servicio es evidente, pues, el servicio de gestion de negocios comerciales es
realizado indiscutiblemente con la finalidad de que el solicitante perciba réditos econémicos.

Por tanto, merece cuestionarse, si el titular de los signos “30S” y “30-S” es el Gobierno
ecuatoriano, ¢puede este ejercer el comercio por medio del uso de los signos en cuestion para
identificar la prestacién del servicio de gestion de negocios comerciales, tomando en cuenta
que el Estado persigue un fin social mas no mercantil?

Surge otra interrogante: suponiendo que los signos, materia de este estudio, hubiesen
sido registrados por un particular, para identificar la prestacion de servicios de la Clase
Internacional No. 35, de todas formas, ¢Es aceptable la identificacion de un servicio por medio
del uso de signos distintivos como “30S” y “30-S”, tomando en cuenta que los elementos
dominantes de los mismos, indiscutiblemente se relacionan, a un hecho penoso y ofensivo
tanto para las victimas de los sucesos del 30 de septiembre del 2010, como para gran parte de
la ciudadania que lo visualice? No obstante, estas interrogantes seran analizadas mas adelante.

Servicio de trabajos de oficina: Con respecto a esta clase especifica de servicio, segun
la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, para el registro de marcas, el mismo
comprende la “direccion de una empresa comercial [..] el registro, transcripcion,
composicion, compilacién o sistematizacion de comunicaciones escritas y grabaciones, asi
como la compilacion de datos matematicos o estadisticos [...]” (Clasificacion de Niza, 2017,
clase 35).

En este punto, respecto a la naturaleza de la prestacion de este tipo de servicio, se debe

comprender que, desde su denominacion, el mismo transmite la idea de que se caracteriza por
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las funciones desempefiadas en una determinada ‘oficina’: entiéndase el lugar “donde trabajan
los empleados publicos o privados” (RAE, 2014).

Es decir, se debe deducir que la prestacion de este tipo de servicio constituye la
actividad realizada dentro de un determinado lugar: entiéndase ‘oficina’ en favor de un tercero
que lo requiera, con el objetivo de obtener ingresos econémicos producto del servicio. Por
ejemplo, Mdnica es contadora y, por medio de la utilizacion de un signo marcario registrado
en la Clase Internacional No. 35, oferta en el mercado la prestacion de servicios contables, por
ejemplo, declaraciones de impuestos, contabilidad general, realizacion de estados financieros,
entre otros, y los ejecuta desde su oficina personal a favor de personas naturales o juridicas
que asi lo requieran, a fin de obtener una contraprestacion como resultado de su actividad
comercial.

En tal virtud, haciendo alusion al registro de los signos “30S” y “30-S” surge la
pregunta: ;El Estado ecuatoriano mediante la utilizacion de los signos marcarios en cuestion
puede ofertar en el mercado el “Servicio de Trabajos de Oficina” a favor de un tercero que lo
requiera, con el objetivo de recibir una contraprestacion producto del servicio efectuado?

Respecto a dicha interrogante, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la
Constitucidn ecuatoriana “la administracién publica constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion,
descentralizacion, coordinacion, participacion, planificacion, transparencia y evaluacion”
(CRE, 2008, art. 227). En otras palabras, lo que caracterizaria a la prestacién de un servicio
publico seria la satisfaccion de determinadas necesidades colectivas, sin pretender por medio

de esta accion el lucro (RAE, 2014).
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No obstante, hay que partir de la suposicion de que en el ejemplo anterior Monica
registrd los signos “30S” y “30-S” dentro de la Clase Internacional No. 35 para identificar el
servicio de trabajos de oficina; entonces, ¢seria justo que lucre a partir de un signo cuya
naturaleza indiscutiblemente nos lleva a relacionarlo con el 30 de septiembre del 2010, dia en
el que fallecio el policia Froilan Jiménez? Es necesario considerar, por lo pronto, que el simple
hecho de lucrar por medio de un signo que se relaciona con la muerte de un ser humano, por

obvias razones resultaria inmoral y ofensivo.
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CAPITULO III

Prohibiciones de registro de marca: “la moral y el orden publico”

3.1 Prohibiciones absolutas de registro

En cuanto a este tema, se debe empezar sefialando que “la prohibicién absoluta implica
que la marca presenta un problema intrinseco (en si misma no se puede conceder) que impide
que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento estd basado en intereses publicos”
(Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, s.f., p. 3; énfasis afiadido).

Es pertinente mencionar que este tipo de prohibiciones se configuran cuando “el signo
0 medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir
producto o servicios o bien porgue no puede distinguir los productos o servicios para los que
la marca se solicita” (Oficina Espafola de Patentes y Marcas, s.f., p. 4; énfasis afiadido).

También, es importante sefialar que, seguin la doctrina en general, frente a aquellos
signos que incurran en prohibiciones absolutas de registro, se puede interponer una accion de
nulidad, siendo esta por su naturaleza imprescriptible; es decir, por medio de esta accién se
podria llegar a declarar en cualquier momento que el registro de un signo jamas existio.

En consecuencia, de acuerdo con la OEPM (s.f.), este tipo de prohibiciones busca
regular el registro de signos distintivos, de manera que, tanto los intereses del publico
consumidor como los del mercado en su conjunto no se vean lesionados con la existencia de
marcas que realmente no podrian ser consideradas como tal por distintos factores.

En tal sentido, se procedera a analizar principalmente las prohibiciones absolutas de
registro de marca sefialadas por la doctrina y la legislacién marcaria del Ecuador que atafien

al registro de las denominaciones “30S” y “30-S”.
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3.1.1 Prohibicién absoluta de registro de signos que no pueden constituir una marca

Al respecto, segun Fernandez-N6voa, Otero y Botana (2009), esta prohibicion
absoluta se refiere a los requisitos de representacion grafica y distintividad que debe cumplir
todo signo cuya finalidad es ser considerado como una marca valida; en consecuencia,
incurren en esta clase de prohibicion absoluta de registro, aquellos signos que, en virtud de
sus caracteristicas morfoldgicas, se vuelven imposibilitados de contar con la suficiente
distintividad que les permita distinguir productos y/o servicios en el mercado, 0 ser
representados graficamente con la finalidad de ser percibidos por los sentidos de los
consumidores.

Lo mencionado en el parrafo precedente se encuentra sefialado en el Codigo Organico
de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, cuerpo legal que
dispone: “se entendera por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de
representacion gréafica [...]” (Ley 0, 2016, art. 359; énfasis afiadido).

De la misma forma, la Decision Andina 486 de la que Ecuador es parte sefiala que “a
efecto de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos de
representacion grafica” (Decision 486, 2000, art. 134; énfasis afiadido). Habria que decir
también que esta clase de prohibicidn absoluta se encuentra dentro del grupo de aquellos
“signos que no son susceptibles de apropiacion alguna” (Navarrete, 2010, p. 22).

Con base en lo manifestado respecto a este tema, es importante resaltar que segun el
examen de registrabilidad efectuado por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual (actualmente Senadi) a los signos “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S”, si bien fue
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plasmado en diferentes resoluciones para cada denominacién, cabe sefialar que el contenido
de los mencionados actos administrativos es practicamente idéntico entre si. Es decir, se
realizd el mismo examen de registrabilidad a las denominaciones en cuestion y fue
reproducido respectivamente en las resoluciones Nos. 1103952, 1104027 y 1103953; razén
por la cual, por motivos de citacion se hara referencia a una de ellas tomando en cuenta que
el contenido que compete analizar es practicamente el mismo.

En virtud de la puntualizacion realizada, la autoridad (actualmente SENADI) respecto
a esta prohibicion absoluta de registro, en el considerando tercero de las tres resoluciones
sefialadas, empieza haciendo alusion al previamente citado articulo 134 de la Decision 486.
Luego, en el considerando cuarto, se refiere a la importancia de que un signo cumpla con los
requisitos de distintividad y representacién grafica a fin de ser considerado como una marca
en el mercado. A la vez detalla, conforme la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, la manera en la cual se realizara el cotejo marcario en caso
de existir oposiciones al registro de los signos. Después de esto, dentro del mismo
considerando, se hace alusién a lo sefialado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el proceso 30-1P-2011, a fin de hacer hincapié en la necesidad de que los signos a
ser registrados cumplan con los requisitos mencionados, para lo cual se cita la
conceptualizacion de “susceptibilidad de representacion grafica” y “distintividad” (R-
1103952, 2012).

Finalmente, dentro del mismo considerando tercero de la Resolucion No. 1103952, de

10 de mayo del 2012, la autoridad sefiala que:

Efectuado el andlisis mencionado en el parrafo precedente, esta autoridad ha determinado que
el signo solicitado no incurre en violacion a la norma aplicable, esto es, no se enmarca en
ninguna de las causales de nulidades absolutas y relativas que la legislacion contiene.
(Resolucion No. 1103952, 2012; énfasis afiadido)
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En consecuencia, tomando en cuenta la connotacion historica de estos signos y la
importancia de realizar un analisis debidamente motivado por parte de la autoridad, lleva a
inferir que el sefialar desde el considerando cuarto que el signo “no se enmarca en ninguna de
las causales de nulidades absolutas y relativas [...]” (R-1104027, 2012), es realmente una
conclusion apresurada, que no analiza la naturaleza de esta prohibicion respecto a los signos
en cuestién y, por consiguiente, no se motiva debidamente el acto administrativo.

Finalmente, conforme fue sefialado, la autoridad cita al concepto de distintividad
indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 30-1P-2011, el cual

reza:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar
en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los
seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser
registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su
funcidn principal de identificar el origen empresarial y, en su caso, incluso la calidad del
producto o servicio sin riesgo de confusion o asociacion. (Citado por el IEPI en la Resolucion
No. 1103953, 2012, foja 38; énfasis afiadido)

Conforme la conceptualizacion citada por parte de la propia administraciéon y lo
analizado respecto a este tema, se infiere que un signo incurre en la prohibicion absoluta de
registro aqui analizada, cuando no es susceptible de ser representado graficamente, o carece
de la suficiente aptitud o capacidad para distinguir productos y/o servicios en el mercado. Lo
mencionado lleva a plantearse la interrogante: ¢Puede considerarse a los signos, motivo de
este estudio, como aptos para distinguir la prestacion de servicios de publicidad, gestion de
negocios comerciales y trabajos de oficina en el mercado? Cabe precisar que por “aptitud’ se
concibe como la “capacidad para operar competentemente en una determinada actividad”

(RAE, 2014; énfasis agregado).
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Es decir, signos como “30S” y “30-S”, los cuales hacen referencia a la conmocion
social vivida en Ecuador a partir de los fatidicos hechos del 30 de septiembre del 2010,
¢pueden cumplir competentemente con la identificacion de los servicios de la Clase
Internacional No. 35 detallados en su registro? Tomando en cuenta que, de acuerdo con la
resolucion de la propia administracion, la distintividad ademas implica que el consumidor
identifique el origen empresarial del signo, el cual, en este caso se vincula a un Gobierno
cuyos representantes, como es de conocimiento publico, se encuentran vinculados en el caso
“sobornos 2012-2016” afios en los que, ademas, curiosamente fueron registradas las

denominaciones “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S.

3.1.2 Prohibicién absoluta de registro de signos carentes de caracter distintivo

Sobre esta prohibicién, segin Otamendi (2002) basicamente, se configura cuando el
signo es carente de “caracter distintivo”, lo que lo lleva a la imposibilidad de ser calificado
como una marca, puesto que se veria impedido de identificar productos y/o servicios. Es decir,
incurren en esta prohibicion absoluta “aquellos signos que carecen de elementos que le
impriman fuerza para diferenciar el producto o servicio que pretenden distinguir” (Lopez,
2006, p. 61).

Al respecto, conviene indicar que, segin Fernandez-No6voa, Otero y Botana (2009),
existen dos tipos de caracter distintivo, el primero conocido como abstracto, el cual, trata
sobre aquellos signos cuyo caracter distintivo los vuelve completamente incapaces de
identificar algn tipo de producto y/o servicio; y el segundo, conocido como concreto,
categoria en la cual se enmarcan aquellos signos cuyo caracter distintivo debe ser analizado

contraponiéndolo a los productos y/o servicios que el signo marcario identifica.



83

En virtud de lo manifestado en el acapite precedente, y en razon de la presente
investigacion, serd abordado el caracter distintivo concreto. En este sentido, es importante
agregar que este tipo de caracter distintivo “debe ser enjuiciado desde una doble perspectiva:
por un lado, en relacién con los correspondientes productos y servicios; y por otro, de acuerdo
con las percepciones de los consumidores de los mismos” (Fernandez-No6voa et al., 2009, p.
526; énfasis afiadido).

De ese modo, segun el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el
apartado 41 del caso “Linde” C-53/01 a C-55/01 = Rec. 2003, pp. 1-3161 y ss, de 8 de abril

del 2003 sefala:

El caracter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relacion con los
productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, con la percepcion
de los interesados, que son los consumidores de estos productos o servicios. (Citado por
Fernandez-Ndvoa et al., 2009, p. 527; énfasis afiadido)

Conforme se apreciar de la cita precedente en lo que respecta esta clase de prohibicion
absoluta de registro, la distintividad alcanza a la percepcién que los consumidores tengan
acerca de los productos y/o servicios que el signo identificara. En esta linea de pensamiento,
se debe sefialar que, de acuerdo con el formulario de solicitud de registro de las
denominaciones “30S”, “Prohibido Olvidar” y “30-S”, se indica que los signos protegeran los
servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina.

Siendo asi las cosas, se deduce que si la distintividad se apoya sobre la percepcion de
los consumidores respecto a los productos y/o servicios que el signo reguarda;
indiscutiblemente, estos signos han sido utilizados para realizar la auto-publicidad de un
hecho; es decir, en la mente del consumidor al momento de visualizarlos. Inmediatamente se

los relacionara con los hechos del 30 de septiembre del 2010, pues, desde que fueron utilizados
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se ha hecho relacion al dia en cuestion. Por consiguiente, si los signos fuesen usados para la
identificacion de los servicios sefialados en su registro, probablemente la percepcién del
consumidor respecto a los mismos, podria llegar a versar en torno a concepciones negativas o
fatidicas, precisamente a causa de la auto publicidad realizada por medio del uso de estas
denominaciones, entorno a lo que a criterio del Gobierno nacional de aquel entonces sucedio,
sumado a los innumerables hechos que en la actualidad se ha ido conociendo como, por
ejemplo, graves injerencias en los procesos judiciales relacionados con los nefastos hechos
del 30 de septiembre del 2010.

Es importante precisar que la prohibicion aqui abordada, se encuentra sefialada en el
numeral segundo del articulo 360 del Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, que dispone: “no podran registrase como marca los
signos que: [...] carezcan de distintividad [...]” (Ley 0, 2016, art. 360).

De la misma forma, el literal (b) del articulo 135 de la Decision Andina 486, de la que
Ecuador es parte, sefiala: “no podran registrase como marca los signos que: [...] carezcan de
distintividad [...]” (Decisidn 486, 2000, art. 135). Finalmente, se debe agregar que, respecto a
esta prohibicion absoluta de registro, realmente no existe un analisis profundo por parte de la

autoridad competente en aquel entonces (IEPI).

3.1.3 Prohibicién absoluta de registro de signos de uso comun

Con respecto a este tipo de prohibicion, segin Otamendi (2002) son absolutamente
irregistrables agquellas denominaciones que se han vuelto parte del dominio pablico debido a
que han sido utilizadas de manera general o habitual por parte de un sector de la sociedad; por

consiguiente, se vuelven carentes de capacidad distintiva e imposibles de ser monopolizadas,
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ya que son parte del Iéxico comUn de una region. En este sentido, segun Fernandez de Cérdoba
(2019) “una designacion de uso comun radica en lo que forma parte del lenguaje de la gente
en un lugar determinado, con base en una costumbre linguistica; normalmente varia de una
region a otra o de un pais a otro” (Enfasis afiadido).

Cabe sefialar que la prohibicion aqui desarrollada se encuentra estipulada en el
numeral seéptimo del articulo 360 del Cdédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, segun el cual “no podran registrarse como marca
los signos que: [...] consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién
comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza
del pais [...]” (Ley 0, 2016, art. 360; énfasis afiadido).

De manera semejante, el literal (g) del articulo 135 de la Decision Andina 486, de la
cual Ecuador es parte, sefiala que “no podran registrarse como marca los signos que: [...]
consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comin o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais [...]”
(Decision 486, 2000, art. 135; énfasis afiadido).

Se debe agregar que la prohibicion absoluta de registro de designaciones de uso comdn
forma parte del grupo de aquellos “signos que no son susceptibles de apropiacion por parte de
particulares” (Navarrete, 2010, p. 21).

En este punto, cabe aludir al apartado 50 de las conclusiones emitidas por el abogado
general Ruiz-Jarabo Colomer, el 18 de enero de 2001, relacionadas con la cuestion prejudicial
planteada por el Tribunal Federal de Patentes aleman ante el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas; en este sentido, se debe precisar respecto a esta prohibicion que:

[...] no exige que los signos o indicaciones a que se refiere describan directamente los
productos o servicios concretos para los que se solicita la marca o sus cualidades o
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caracteristicas esenciales. Sélo requiere que sean usuales en el lenguaje comdn o en los usos

comerciales en relacion con los productos o servicios que pretenden representar, sin concretar

el grado de vinculacion que debe existir entre unos y otros. (Citado por Fernandez-No6voa,

2004, p. 199; énfasis afiadido)

De esta forma, debe subrayarse que una designacion de uso comdn no es Unicamente
aquella puesta en relacion con los productos y/o servicios que identifica o identificara en el
comercio, sino también, son aquellas denominaciones que, en si mismas, forman parte del
lenguaje comun de una region.

En virtud de lo manifestado, segun el examen de registrabilidad efectuado por parte
de la autoridad competente (IEPI, actualmente Senadi) a los signos materia de este estudio,
refiriéndose a la prohibicion absoluta de registro aqui analizada, se indica en el considerando
noveno de las resoluciones Nos. 1103952 y 1103953, correspondientes a las denominaciones

“30S” y “30-S”, respectivamente, y en el considerando séptimo de la resolucién No. 1104027

concerniente al signo “Prohibido Olvidar” que:

[...] realizada la busqueda en los archivos de esta Direccion Nacional se pudo constatar la no

existencia de registros dentro de la clase internacional No. 35 que usen la denominacion “30-

S”; término que por lo tanto no es de uso comun respecto de los servicios que pretende

proteger, esto es, los servicios enunciados en la clase internacional sefialada, en especial:

publicidad, gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina. (Resolucion No. 1103953,

2012; énfasis afiadido)

Acerca de lo seflalado por parte del IEPI (actualmente, Senadi) caben algunas
precisiones. Si bien, a fin de realizar el examen de registrabilidad de las denominaciones aqui
analizadas, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial efectio lo que se conoce como
“busqueda fonética”, no obstante, habria que suponer que debido a la connotacion histérica a

la que hacen referencia las denominaciones en cuestidn, por obvias razones, una persona

natural o juridica con la finalidad de identificar los productos y/o servicios que comercializara,
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dificilmente hubiese tratado de monopolizar el uso de un signo que haga referencia a los
penosos acontecimientos suscitados el 30 de septiembre del 2010 en Ecuador.

En este sentido, la conclusion a la que llega el IEPI para sustentar que las
denominaciones “30S” y “30-S” no son de uso comun, estaria errada, ya que, segun Fernandez
de Cordoba (2019) “el ser de uso comun no esta determinado por el registro”. Es decir, la
existencia 0 no de un registro previo, no determina que una denominacion sea considerada
como de uso habitual.

Ademas, el IEPI menciona que “no es de uso comun respecto de los servicios que
pretende proteger” (Resolucion No. 1103953, 2012, foja 39; énfasis afiadido). Esta
afirmacion, de igual manera, seria incorrecta segin lo analizado en esta investigacion: una
denominacion de uso comudn no se limita Unicamente a su relacion con los productos y/o
servicios identificados; ya que también, son denominaciones cuya naturaleza es formar parte
del 1éxico comun de una colectividad.

En este sentido, es importante mencionar que la identificacion de acontecimientos
relevantes para una sociedad, por medio del uso de abreviaturas, como, por ejemplo: “11M”,
“11/9” o el recientemente utilizado “12oct” para referirse en la red social “Twitter” a los
cadticos sucesos de inestabilidad politica y social sufridos el 12 de octubre del 2019 en
Ecuador, constituyen una tradicién en la lengua espafiola.

Finalmente, cabe sefialar que el IEPI realmente no analizé si las denominaciones
“30S” y “30-S” eran de uso comun, puesto que, a criterio de la autoridad debido a la
inexistencia de otras denominaciones similares o idénticas previamente registradas, concluyo
gue no es de uso comdn. Sin embargo, lo desarrollado respecto a este tema lleva a

cuestionarse: ¢Los signos aqui estudiados son designaciones que desde que fueron utilizados
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para referirse a los hechos del 30 de septiembre del 2010, eran y siguen siendo parte de la

usanza ecuatoriana y del lenguaje comun de cualquier pais?

3.1.4 Prohibicién absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al orden
publico o las buenas costumbres

Antes de iniciar con el analisis de este tema, vale mencionar que segun “Healey (2009)
los valores son aquello que la marca simboliza” (citado por Hernandez, 2012, p. 95; énfasis
afiadido). Es decir, ademas de todos los aspectos abordados en este estudio, las marcas
representan valores y principios, los cuales son tomados de los existentes en una sociedad. En
este sentido, los consumidores se sentiran influenciados por adquirir determinado producto
y/0 servicio asociado a un signo distintivo, considerando que este se alinea con sus valores
personales, creencias, aspiraciones y principios sociales. Hecha esta salvedad, ¢qué se concibe
por un signo distintivo contrario a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres?

De acuerdo con la doctrina en general, si bien los conceptos que dan forma a la
prohibicion absoluta de registro —que se analizara en este punto— guardan intima relacion
entre si, es necesario abordarlos individualmente a fin de comprenderlos, sin que esto suponga
que en las diversas legislaciones marcarias a escala mundial, un signo distintivo Unicamente
puede incurrir en una sola de estas categorias, ya que por diversas razones se podria considerar
contrario alguna o algunas de estas, 0 ser completamente opuesto a la ley, a la moral, al orden
publico y a las buenas costumbres.

En consecuencia, respecto a que una marca sea contraria a la ley, por obvias razones

quiere decir que infringe el ordenamiento juridico vigente para una determinada zona



89

geografica; en otras palabras, opuesta a “las normas vigentes del ius cogens y [...] de valores
y derechos constitucionalmente reconocidos” (Fernandez-Novoa et al., 2009, p. 553).

En cuanto a los signos contrarios a la moral, segin Pazmifio (2009), es importante
tomar en cuenta que la concepcion de moral puede variar, es decir, lo considerado moralmente
valido para un individuo, no significa que lo sea para todo el mundo y, dependiendo de esto,
se juzgara si una marca incurre 0 no en esta prohibicion absoluta. No obstante, existen valores
universales inmersos en la concepcion moral de todos, como, por ejemplo, la justicia, la verdad
y la dignidad.

Por lo que se refiere al concepto de ‘moral’, se lo define como aquello “relativo a las
acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relacion con el bien o el mal
y en funcion de su vida individual y, sobre todo, colectiva” (RAE, 2014). En este punto, es
importante resaltar la importancia de la concepcién moral dentro de la ciencia del derecho

como tal; en este sentido, el tomo XIX, de la Enciclopedia Juridica Omeba (1964) sefiala:

El criterio de lo que debe ser considerado Moral tiene una importancia fundamental dentro de
las ciencias juridicas, porque todo el ordenamiento juridico de un Estado, en una época
determinada, da por sobreentendido y por preexistente un criterio ético-moral en el cual se
basa dicho ordenamiento juridico. (p. 914)

Con respecto a la siguiente categoria, es importante entender que “el orden publico
puede definirse como el conjunto de principios juridicos, sociales y politicos que son
necesarios para la organizacién y funcionamiento de la sociedad” (Martin, 2018; énfasis
afiadido). De manera semejante, sefiala Fernandez-Ndvoa et al. (2009) “el orden publico debe
ser concebido como el conjunto de principios juridicos, politicos, morales y econémicos que
son absolutamente obligatorios para la conservacion del orden social en un puebloy en una

época determinada” (p. 553; énfasis afiadido).
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Por otra parte, de acuerdo con la entrevista realizada por José Mortalla y Cristina
Palacios a Ignacio Temifio Ceniceros, respecto a este tema se sefiala, “entendiendo el orden
publico como lo hace la doctrina constitucional — conjunto de normas, principios y derechos
fundamentales que constituyen el espacio civico de convivencia” (Temifio, 2018; énfasis
afadido).

Para Farto (2019) el orden publico debe entenderse como el conjunto de valores éticos,
morales y sociales, los cuales son imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad y
su ordenamiento juridico; en consecuencia, se tienen tres clases de orden publico: nacional,
internacional y transnacional, definidos de la siguiente forma:

Nacional o interno. Se refiere a aquellas practicas, normas e instituciones consideradas
consustanciales, las cuales garantizan el progreso y continuidad cultural, econémica,
psicoldgica, juridica, politica de un pais en el tiempo. En esta categoria se intenta evitar que
los valores, principios y equilibrio social de una nacién en particular, se vean afectados por
determinados comportamientos realizados dentro de su jurisdiccion geogréafica, los cuales a
su vez son calificados como lesivos.

Internacional. Hace referencia a la aplicacion del orden puablico interno frente al del
resto de paises. Por ejemplo, homologar una sentencia la cual es juridicamente valida y
moralmente aceptada por un determinado ordenamiento juridico, pero no lo es en Ecuador por
considerarla contraria el orden publico interno por lo cual seria imposible de realizar.
Mediante esta categoria se intenta evitar que ciertas practicas —moralmente admitidas en un
pais— afecten a otro donde no lo son.

Transnacional. Esta clase de orden publico se encuentra contenida en instrumentos

internacionales de alcance mundial, se compone de normas del ius cogens y valores
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universales; en consecuencia, su aplicacion es a escala global. En esta categoria, se pretende
evitar que los valores y principios universales que nos consolidan como humanidad, sean
lesionados por determinados comportamientos que afectarian al mundo entero.

En definitiva, cabe mencionar, conforme el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en su interpretacion prejudicial No. 4-1P-88, que:

Son actos contra el “orden publico”, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad publica,
los que afectan el normal funcionamiento de los servicios publicos, los tumultos y disturbios
publicos, el pillaje, el vandalismo, la subversion, la apologia de la violencia, los atentados
contra la salubridad pulblica y, en general, los que alteren la paz publica o la convivencia
social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el publico pueda
ser el de estimular este tipo de actos, no podra ser admitido como marca industrial o comercial.
(Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 4-1P-88, 1988, p. 4; énfasis
afiadido)

En consecuencia, segin Navarrete (2010), “el orden publico seria la obediencia o
aplicacion de la Ley o la legislacion vigente en el Ecuador [...]” (p. 52).

Continuando con este tema, esencialmente “son contrarios a las buenas costumbres los
signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal
convivencia de las personas estimadas honestas” (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
s.f., p. 35; énfasis afiadido). Esencialmente “por buenas costumbres podemos entender las
normas morales basicas de la sociedad” (Martin, 2018).

Por su parte, el diccionario del espafiol juridico de la Real Academia Espafiola, define
a las “buenas costumbres’ como el “comportamiento acomodado a estandares éticos y sociales
mas comlnmente aceptados por la mayoria de la poblacion [...]” (RAE, 2016; énfasis
afiadido). Ademas, es pertinente mencionar que el concepto de buenas costumbres se refiere
a la “conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la moral”

(Cabanellas de Torres, 2006, p. 61).



92

De ese modo, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en su interpretacion

prejudicial No. 4-1P-88, sefiala que:

Por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral
aceptada o predominante segun el lugar y la época. Suele tener esta expresion un sentido ético
general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con
la moral social [...]. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda
extenderse como apologia o simple propaganda de esta clase de conductas, serd entonces
irregistrable como marca. (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 4-IP-
88, 1988, p. 4; énfasis afiadido)

Una vez analizadas estas categorias, es importante sefialar que el elemento moral
ciertamente es constante en las tres, es decir, son criterios que se poyan en la moral comun,
universal y general que rige el accionar humano, social y, por consiguiente, mundial. Asi, se
debe arglir que la prohibicién absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al
orden publico y a las buenas costumbres “persigue proteger al consumidor de marcas que
puedan resultar perturbadoras, ofensivas, insultantes o incluso amenazadoras” (Martin, 2018,
parr. 4).

Dicho de otra forma, de acuerdo con la entrevista realizada por José Mortalla y Cristina
Palacios a Gilberto Macias, se sefiala que esta prohibicidn busca evitar que aquellos signos
contrarios a principios y valores universales como la justicia, la igualdad, la verdad y la
libertad, lesionen la paz social y al Estado de derecho, por medio de su registro (Macias, 2018).
En este aspecto, de acuerdo con Navarrete (2010) “todo sistema juridico encarna e integra
ideas esenciales de moralidad predominantes en la sociedad, en virtud de ello podemos
observar en las distintitas legislaciones en el mundo la existencia de disposiciones que
expresamente protegen la moral y las buenas costumbres” (p. 52).

Para Martin (2018), la prohibicion de registro aqui analizada no restringe el derecho

de libertad de expresion consagrado universalmente, ya que, precisamente una de las
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limitaciones a este derecho seria la perturbacién del orden publico y las buenas costumbres
por medio del uso de signos que resultasen ofensivos o lesivos a la humanidad.

En otras palabras, la administracion no debe otorgar un derecho de exclusiva a
personas naturales o juridicas cuyo fin es el comercio de productos y/o servicios identificados
por un signo que lesione o deteriore valores y principios fundamentales de la sociedad, del
Estado de derecho y del mundo.

En este punto es importante resaltar que a criterio de Macias (2018), en la entrevista
realizada por José Mortalla y Cristina Palacios, a fin de “determinar si una marca es contraria
o no al orden puablico o a las buenas costumbres debe atenderse a las cualidades intrinsecas
de la marca solicitada” (parr. 23; énfasis afiadido). En este sentido, se debe mencionar que,
en el caso de las marcas figurativas cuando el signo evoca conceptos, se debe tomar muy en
cuenta lo que el elemento grafico predominante del mismo transmite (Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 4-1P-88, 1988). Entendiéndose por la palabra ‘evocar’
como “recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria” (RAE, 2014).

Ademas, otro aspecto realmente importante que se debe tener presente al momento de
analizar si un signo incurriria en la causal de prohibicidn absoluta aqui desarrollada, es el que

la Resolucion de 6 de julio del 2006, sobre el asunto R495/2005-G, SCREW YOU, 21, sefiala:

Para desestimar el registro de una marca en virtud de ese precepto, la marca debe ser percibida
por el publico destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que
contraviene directamente las normas morales basicas de la sociedad. No basta que la marca
pueda ofender a una pequefia minoria de ciudadanos excepcionalmente puritanos. A la inversa,
no se debe permitir el registro de una marca simplemente porque no ofenderia a la minoria
igualmente pequefia del otro extremo del espectro que considera aceptables incluso las
obscenidades manifiestas. La marca debe evaluarse en referencia a las normas y valores de
los ciudadanos ordinarios que se sitGan entre esos dos extremos. (Citado por Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, 2017, p. 5; énfasis afiadido).
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En consecuencia, si bien la concepcion de moralmente valido es cambiante, existiran
ciertos actos considerados contrarios a la ley, a la moral, al orden publico y a las buenas
costumbres, que permanentemente seran calificados como tal. Ademas, valores y principios
fundamentales unifican la concepcion moral en tiempo y espacio; en consecuencia, y como
fue sefalado, las marcas conllevan valores y principios sociales.

Por tanto, un signo que sustente su existencia en lo que vendria a ser antivalores, que
haga referencia a la apologia de un delito, que evoque principios antiéticos y que sea
considerado moralmente ofensivo tanto por el “consumidor medio”, como por el intermedio
de ciudadanos moralmente entendidos, incurria en esta prohibicion absoluta de registro. Esto,
ya que lesionaria no solo consideraciones moralmente personales, sino valores y principios
consagrados universalmente y que rigen al accionar comun, el funcionamiento y organizacion
social de la humanidad en pro de su desarrollo en el tiempo.

En las tablas 1 y 2 se citaran algunos ejemplos de marcas que han sido consideradas
contrarias a la ley, a la moral, al orden pablico y a las buenas costumbres, y, en consecuencia,
su registro ha sido negado segun lo sefiala la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union

Europea:



Tabla 1
Marcas contrarias al orden publico y las buenas costumbres

Signo

Consumidores
relevantes

Orden publico/buenas costumbres

Asunto

BIN LADIN

Consumidores
generales

Buenas costumbres y orden plblico:
la marca solicitada serd entendida
por el plblico gensral como el
nombre del dirgente de la conocida
organizacion temonsta Al Caesda; los
delitos terrorstas son confrarics al
omden plblico y las  buenas
coatumbres (apartado 17)

R 1762004-2

CURVE 300

Consumidores
generales

Buenas costumbres: «Curver e en
rumane una palabra ofensiva y
vulgar (significa eputass).

R 2332012-2

CURVE

Consumidores
generales

Buenas costumbres: «Curver es en
rumano una palabra ofensiva v
vulgar (significa «putass). El plblico
destinatario no se limita (nicamente
al pliblico al que estan directamente
destinados los productos v servicios
comprendides por [a marca. «Curves
ofende igualmente a ofras personas
que =& encuenfran el signo
accidentalments 5in estar
interesadas en estos productos v
senvicios (apartado 19).

Con respecto a la  palabra
wCurvesadicionesy [«AIRCURVEs],
vease el ejemplo siguiente en este
punto (R 203/2014-2).

T-266/13

fiH.irI!'r!Hiinl‘!

Consumidores
generales

Buenas costumbres: «fuckings es en
inglés una palabra ofensiva v vulgar.

R 16820111

P

d_:l""':' |

Consumidores
generales

Buenas costumbres: «HIJOPUTAR
&3 en espafol una palabra ofensiva y

vulgar.

T-417110

95

Fuente y elaboracion: Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, Directrices Relativas al
Examen de las Marcas de la Union Europea, 2017



Tabla 2

Marcas contrarias al orden publico y las buenas costumbres

Signo

Consumidores
relevantes

Orden piblico/buenas costumbres

Asunto

g3 °

PAKI

Consumidores
generales

Buenas costumbres: «FPAKl» &z en
inglés un insulto racista.

T-526/00

SCREWYOU

Consumidares
generales
{productos no
sexuales)

Buenas costumbres: una pare
sustancial de los  ciudadamos
nomales de Gran Bretana e Iflanda
encontrarian las palabras
a SCREWYOUs ofensivas ¥
objetables (apariado 26).

R 405/2005-G

FICKEN

Consumidores
generales

Buenas costumbres: aFICKEM» es
en aleman una palabra ofensiva y
vulgar (significa sjoders ).

T-52M13

ATATURE

Consumidor medio
del plblico general

europeo de origen
turco

Buenas costumbres: el uso banal de
signos con una fuerte connotacian
positiva puede ser ofensive con
arreglo  al articulo 7, apartado 1,
letra f), del RMUE. «ATATURK: es
un simbolo nacional com  wvalor
espiritual y poliice para el publico
general europeo de origen furco.

R 2613r2011-2

FUCK CANCER

Consumidores
gensrales

Buemas costumbres: la palabra
«FUCK» mo es sclo una «palabra
ligeraments Jroserds =y
cunjbinani-in con  la palabra
«CAMCER», sino ofensiva e
indecents, al menos para la pare
angloparante de los  circules
comerciales [apariado 18).

R 783/2014-2

MECHAMICAL
APARTHEID

Consumidores
genesrales

Orden publico: «APARTHEIDs se
refiere a un antigue régimen politico
ofensivo de Sudafrica que utilizaba el
terrorismo de Estado, la tortura y la
denegacion de la dignidad humana.
La idea que transmite el signo para
juegos de ordenador, publicaciones y
occio afines es confraria al orden
publico de la Union Europea, ya que
contradice los wvalores indivisibles y
universales en los que se cimenta la
Union; es decir, la dignidad humana,
la libertad, la integridad fisica, la
igualdad y la solidaridad y los
principios de la democracia y del
Estado de derecho (apartadoe 30).

R 2804/2014-5

MH1T

MH3T0

Consumidores
genesrales

Buenas costumbres: acronimos de
los vuelos. La intencion de obfener
beneficio economico de lo que esta
universalmente reconocido como un
episodio tragico gue ha provocado la
perdida de muchos centenares de
vidas es inaceptable y contrara a las
Quenges costymbres

MUE 13 092 937

MUE 12 838 488

Fuente y elaboracion: Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, Directrices Relativas al
Examen de las Marcas de la Union Europea, 2017
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Como se puede visualizar en las tablas 1y 2, existen varios casos en los cuales se ha
negado el registro de un signo por incurrir en la prohibicion aqui analizada; sin embargo, para
finalizar con la explicacion de este tema, se mencionaran particularmente ciertos ejemplos que
poseen relevancia. Asi, segin la web de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (s.f.), se

denego el registro del siguiente signo, presentado en la imagen 9:

Clasificacion
internacional
No.

Numero de Denominacion Naturaleza Tipo de signo
marca .« “23.F” del signo
e 2780662 e Mixto productos

e Marca de
servicios

e Marca de

e Clase No. 16
e Clase No. 41

Imagen 9. Denegacion absoluta a la solicitud de registro del signo “23-F”
Fuente: Busqueda de expediente Marca Nacional No. M2780662 (6) — 23-F. (Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, s.f.). Elaboracion propia

Ademas, segun la web de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea

(s.f.) anuld el registro del siguiente signo, explicado en la imagen 10.

Ndmero de Denominacion Naturaleza Tipo de signo Clasificacion

marca « LA MAFIASE [ del signo « Marca de :;I;ernacwnal

¢005510921 SIENTA A LA ° Figurativo productos
MESA”

e Clase No. 25

e Clases No. 35
Y 43

e Marca de
servicios

Imagen 10. Nulidad de la marca registrada “La Mafia se Sienta a la Mesa”
Fuente: Acceso a la base de datos de la EUIPO — eSearch plus. La Mafia se Sienta a la Mesa —
005510921. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, s.f.). Elaboracion propia
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Es importante mencionar que las denominaciones “23-F” y “LA MAFIA SE SIENTA
A LA MESA”, aludidas en las imagenes 9 y 10, se las abordard con detenimiento en el

siguiente punto.

3.2 Analisis de la prohibicion absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a la moral,
al orden publico o a las buenas costumbres respecto al registro de los signos “30S” y “30-
g”

Con respecto a este tema, a fin de analizar si la prohibicion absoluta objeto de estudio
es aplicable al registro de las denominaciones “30S” y “30-S, se examinaran los signos en
cuestion.

En consecuencia, de acuerdo con los expedientes administrativos del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Direccion Nacional de Propiedad Industrial,
correspondientes a los Registros Nos. 674-2013 y 2207-2012, ambos de fecha de presentacion
16 de septiembre de 2011, publicados en la Gaceta N0.560, de las siguientes fojas, en igual
numero para cada expediente se desprende que en foja (6) con misma fecha de presentacion,
la Presidencia de la Republica, por intermedio de la Secretaria Nacional de la Administracion
Publica, solicitd registrar las denominaciones “30-S” y “30S” como signos denominativos,
para identificar servicios de la Clase Internacional No. 35, adjuntando, segun foja (5), los
comprobantes Nos. 0419302 y 0419301, concernientes al pago de tasa de solicitud de registro,
en los cuales consta que canceld la cantidad de USD 58.00 por cada denominacién, ya que
recibié el 50% de descuento por ser institucion publica.

Ademas adjunta segtn fojas (1 y 2) el “Formato Unico de Registro de Signos

Distintivos” en donde, particularmente en el punto 11 de cada solicitud, sefiala que “la marca
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solicitada protegera los servicios enunciados en la clase internacional nimero 35, en especial:
Publicidad, gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina”. Es decir, la Funcién
Ejecutiva, cumpliendo con el trdmite previsto para solicitud de registro de signos distintivos,
inicio de esa forma el proceso de registro de las denominaciones materia de este estudio.

Ahora bien, en el contexto europeo, de conformidad con la solicitud de consulta
publica de un expediente de Marca de la Union Europea (MUE), con No. 005510921, de la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (2019) en la “Solicitud de Marca
Comunitaria” No. 60307145, del 30 de noviembre de 2006, se sefiala que “LA HONORABLE
HERMANDAD, S.L.”, domiciliada en Zaragoza — Espafia, solicitd el registro de la marca
“LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA” como marca figurativa, para identificar productos y
servicios de las Clases Internacionales Nos. 25, 35y 43.

Por otro lado, de acuerdo con el expediente No. M2780662-6, de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (s.f.), en la “Solicitud de Registro de Marca” se sefiala que con fecha 2
de julio de 2007 “LAZONAFILMS, S.L.”, domiciliada en Madrid — Espafia, solicitd el
registro de la marca “23-F” como marca mixta, para identificar productos y servicios de las
Clases Internacionales Nos. 16 y 41.

De regreso al contexto nacional, respecto al registro de las denominaciones “30S” y
“30-S”, conforme se desprende de los expedientes administrativos del Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual y Direccion Nacional de Propiedad Industrial, correspondientes a los
Registros Nos. 674-2013 y 2207-2012, ambos de fecha de presentacion 16 de septiembre de
2011; con fecha 14 de diciembre de 2011 se interpusieron dos oposiciones de registro, por
cada uno de los signos aqui estudiados. La primera oposicion por parte de Magali Orellana,

quien ademas incluyé a la denominacién “Prohibido Olvidar” como parte de sus alegatos;
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argumentando que las denominaciones en cuestion eran designaciones de uso comun y signos
contrarios a la moral, al orden pablico y a las buenas costumbres. La oposicidn fue aceptada,
sin embargo, si bien en su exposicion de motivos mencionaba a las denominaciones “30S” y
“30-S”, al haber pagado por un solo tramite, posteriormente indicé que lo realizaba
Unicamente en contra de la denominacion “Prohibido Olvidar”.

En el caso de la segunda oposicién, presentada por Andrés Paez, de manera semejante
a la anterior, alegé que los signos habian sido “vulgarizados”, lesionaban la libertad de
expresion y que el abogado patrocinador del registro era servidor publico. Al respecto de la
primera alegacion, la “vulgarizacién” de un signo es un fenémeno presente en aquellos signos
que una vez registrados, por diversos motivos, pierden su capacidad distintiva inicial. La
expresion correcta de este caso es que la marca era de uso comdn previo y no que ha sido
vulgarizada. Esta oposicién fue denegada a tramite por falta de pago de la tasa
correspondiente.

Por otra parte, con fecha 15 de diciembre de 2011 se interpusieron otras dos
oposiciones al registro para cada una las denominaciones. La primera por parte de Juan Carlos
Solines, quien arguy6 que los signos constituian denominaciones de uso comun, carentes de
distintividad, que el Estado no puede entrar en el comercio de bienes y que se trata de signos
contrarios a la moral, al orden publico y a las buenas costumbres. En este caso las oposiciones
fueron aceptadas a tramite. La otra oposicion fue presentada por José Robellén Garcés, de
manera semejante a los anteriores opositores, sefial6 que los signos formaban parte del nombre
de un movimiento politico, eran de dominio publico y contrarios a la moral, al orden publico

y a las buenas costumbres.
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En consecuencia, conforme se desprende de lo mencionado, en lo que respecta el
proceso de registro de las denominaciones “30S” y “30-S”, si bien fueron presentadas cuatro
oposiciones respectivamente para cada signo, se aceptaron a tramite las interpuestas por
Magali Orellana y Juan Carlos Solines. No obstante, segin oficio No. AN-M0-021-2012, de
17 de enero del 2012, Magali Orellana sefialé que su oposicion se fundamentaba en el registro
del signo “Prohibido Olvidar”, lo que provocé que no fuese tomada en cuenta como parte en
el proceso de registro de las denominaciones materia de este estudio. Por consiguiente, se debe
precisar que las Unicas oposiciones admitidas a tramite por la autoridad, en lo que respecta al
tema de analisis, fueron las presentadas por Juan Carlos Solines; no obstante, al final fueron
desvirtuadas y la administracion termind concediendo el registro de la denominacion “30S”
asignando su titularidad a la Presidencia de la Republica, Secretaria Nacional de la
Administracion Publica.

Como resultado de lo mencionado en el acapite que precede, segun el expediente
administrativo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Direccién Nacional de
Propiedad Industrial, correspondiente al Registro No. 674-2013 de fecha de presentacién 16
de septiembre de 2011, de las siguientes fojas se desprende que a foja (42) Juan Carlos Solines
con fecha 04 de junio de 2012, presentd un recurso de reposicion Unicamente en contra de la
Resolucion No. 1103953 de fecha 10 de mayo de 2012, donde se concedia el registro del signo
“30-S”. Sin embargo, la administracion concluyd, entre otros aspectos, que segun foja (64),
una vez que habia sido registrado previamente el signo “30S” sin haber sido presentado ningln
tipo de recurso posterior, nada impedia al titular continuar con el registro de signos similares

al ya registrado, pero incluyendo ciertas variaciones.
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De esa manera, a foja (62) mediante Resolucién No. 1104656 de fecha 11 de octubre

de 2012, se concedio el registro del signo “30-S”. En consecuencia, el proceso de registro de

las denominaciones materia de este estudio se realizé6 de manera favorable al solicitante, lo

cual provoco que fuesen emitidos los respectivos titulos detallados en la tabla 3.

Tabla 3

Titulos de registro de los signos “30S” y “30-S”

Marca Titulo No. Fecha del titulo Servicios Tipo de Vencimiento Situacién
protegidos marca

“30S” 2207-12 26 de junio de - Publicidad. Marca de 10 de mayo de Actualmente
2012 - Gestion de Servicios 2022 vigente

« M Negocios

30-S 674-13 27 de marzo de . 11 de octubre de Actualmente
- Trabajos de .

2013 Oficina 2022 Vigente

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Direccion Nacional de Propiedad Industrial, 16
de septiembre de 201. Expedientes de registro Nos. 674-2013 y 2207-2012, denominaciones “30S” y
“30-S

Elaboracion propia

En comparacion al registro de la denominacion “LA MAFIA SE SIENTA A LA
MESA”, de acuerdo con la base de datos de la EUIPO — eSearch plus, informacién del
expediente de MUE No. 005510921 (s.f.) consta que el signo en cuestidn no recibi6 oposicion
alguna, por lo que fue registrado el 11 de febrero de 2008, asignando su titularidad a favor de
la “LA HONORABLE HERMANDAD, S.L.”. Sin embargo, es importante mencionar que su
registro fue anulado el 24 de julio del 2018, es decir, diez afios después de haber sido utilizado
en el comercio, para identificar productos de vestir y la prestacion del servicio de alimentacion
en un bar-restaurante inspirado en la pelicula “EIl Padrino” (EUIPO, s.f.).

Con respecto a lo mencionado en el acapite que antecede de acuerdo con el Tribunal
General de la Union Europea (2018), en el comunicado de prensa No. 33/18, respecto al asunto
T-1/17, sefiala que el 23 de julio del 2015, Italia solicit6 la nulidad de registro del signo “LA

MAFIA SE SIENTA A LA MESA” ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn
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Europea, por considerar que la marca en cuestién contravenia el orden pablico y las buenas
costumbres.

En este sentido, la EUIPO finalmente estimd la solicitud presentada y determind que
las caracteristicas morfoldgicas de la marca, indiscutiblemente guardaban relacion con la
asociacion criminal conocida como “La Mafia”, lo que provocaba su banalizacién, ya que
transmitia una idea errénea de lo que realmente representa dicha asociacién criminal.
Inconforme con lo sefialado por la administracion, posteriormente el titular del signo presentd
ante el Tribunal General de la Union Europea un recurso en contra de la resolucion que
anulaba el registro de su marca; no obstante, fue desestimado y el Tribunal General confirmo

la Resolucion dictada por la EUIPO, concluyendo, entre otros aspectos, que:

La marca “La Mafia se sienta a la mesa” remite a una organizacion criminal, da una imagen
globalmente positiva de dicha organizacién y banaliza los graves ataques que dicha
organizacion perpetra contra los valores fundamentales de la Union. Por lo tanto, la citada
marca puede provocar u ofender no sélo a las victimas de dicha organizacion criminal y a sus
familias, sino también a cualquier persona que, en el territorio de la Unidn, se encuentre ante
dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, razén por la que debe
declararse su nulidad. (Tribunal General de la Union europea, 2018, p. 2; énfasis afiadido)

En consecuencia, fue anulado el registro del signo aludido por considerarlo contrario
a la ley, al orden publico y a las buenas costumbres, constituyendo a su vez un precedente
importante en lo que respecta al derecho de propiedad industrial y la presente investigacion.

Por otro lado, en cuanto al registro del signo “23-F”, conforme se desprende de las
siguientes fojas del expediente No. M2780662-6, de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(s.f.) foja (1) si bien la denominacién solicitada por “LAZONAFILMS, S.L.” con fecha 2 de
julio de 2007, no recibio oposicidn alguna a su registro, en la foja (5) con fecha 29 de febrero
de 2008, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) puso en conocimiento del

solicitante el “Acuerdo de Suspension de Expediente”, en donde sefiala que, una vez
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examinada la denominacion, se determiné que esta incurria en la prohibicion de registro de
signos contrarios a la ley, al orden publico y a las buenas costumbres para todas las clases
solicitadas, por tanto, fue suspendida la inscripcion de la marca nacional. Este hecho fue
publicado a su vez en el boletin oficial de la propiedad industrial (BOPI) de 16 de marzo de
2008. Sin embargo, inconforme con lo sefialado por la OEPM, el solicitante de la
denominacion presenté —segun las fojas (6-8)— la “Contestacion al Suspenso de Signos

Distintivos”, en donde sefiala que:

La marca solicitada hace referencia al suceso historico de que trata una obra cinematografica
que tiene previsto producir y comercializar Lazona Films, SL con ese titulo. La referencia a
ese hecho no busca ni es susceptible de causar escandalo ni conmocion publica. Se trata
Unicamente de identificar nuestra obra por referencia al tema de que trata. (Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, Expediente M2780662-6, 2007, pp. 7-8; énfasis afiadido)

Como se evidencia, el solicitante sefiala que el signo se refiere a los hechos suscitados
el 23 de febrero de 1981 en Madrid, Espafia, y si bien, menciona ademas que por medio del
uso del signo identificaria una obra cinematografica de su autoria, es innegable que el
solicitante recalca que el tema de la obra a ser identificada se fundamenta en los mismos
hechos.

Cabe contextualizar que “el 23 de febrero de 1981 tuvo lugar el intento fallido de golpe
de Estado en el Congreso de los Diputados, en el que fueron condenados 30 militares y
guardias civiles” (ABC, 2019). Ademas, cabe agregar que, segun el portal web de la Zona
Films (actualmente, LA ZONA) refiriéndose a la sinopsis de la pelicula “23-F” que intentaban

identificar por medio del registro de la denominacion aqui aludida, precisa que:

“23-F” es la primera pelicula que pretende contar, en su complejidad, el golpe de estado de
1981. Desde la toma del congreso, usada como arranque, hasta la liberacién de los diputados,
se reviven las diecisiete horas y media que hicieron temblar los cimientos de una joven
democracia. Por un lado, Tejero y sus hombres. De otro, el Rey que desde su despacho, intenta
contener al ejército y organizar las fuerzas civiles. En medio, un complejo entramado donde
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Milans y Armada mueven los hilos. Con todo un pais al fondo, que vive pendiente de la radio
y television. (La Zona, s.f.; énfasis afiadido)

Es decir, indiscutiblemente se trata de un hecho historico para la memoria espafiola, el
cual se fundamenta en sucesos de inestabilidad politica y social.

Sentada esa puntualizacién y continuando con el tema que atafie a esta investigacion,
segun se desprende de la foja (10) del expediente No. M2780662-6, de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (s.f.), finalmente la OEPM, mediante “Resolucion de Denegacion”,
concluyo “LA DENEGACION TOTAL de la marca solicitada”, debido a que, definitivamente
fue considerada contraria a la ley, al orden publico y a las buenas costumbres.

En este punto es necesario precisar que, si bien no existe mayor analisis por parte de
la OEPM respecto al registro de este signo, es razonable pensar que al tratarse de la solicitud
de registro de una denominacion relacionada con hechos como los aludidos en los acapites
que anteceden, y que ademas habria sido usada para transmitir al publico consumidor dichos
hechos por medio de una pelicula, por obvias razones, la decisién de la administracion de no
registrar esta marca estaria justificada.

Llegados a este punto, una vez que hemos analizado brevemente el proceso de registro
de las denominaciones mencionadas en este subcapitulo, es importante precisar que estamos
frente a dos marcas, la primera de ellas, “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, registrada
y luego de diez afios anulada, y la segunda, “23-F”, que, pese a no haber sido presentada
ninguna oposicion, su registro fue denegado por completo por obvias razones, son ejemplos
muy claros respecto a la aplicacion de la prohibicion absoluta de signos contrarios a la ley, a
la moral, al orden publico y a las buenas costumbres, que por distintos aspectos, pueden ser
confrontados con el registro de los signos “30S” y “30-S”, cuyo proceso fue efectuado de

manera oportuna y favorable para el solicitante, por lo que actualmente estan vigentes.
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No obstante, antes de exponer los motivos por los cuales los signos materia de este
estudio podrian incurrir en la prohibicion absoluta analizada en este capitulo, es importante
abordar una breve cronologia de las principales circunstancias que los originaron. Segun la
infografia del portal web de diario EI Comercio (s.f.), los hechos tienen lugar el 30 de
septiembre de 2010 en Quito, Ecuador, dia en el cual en horas de la mafiana un grupo de
policias —a manera de manifestacion en contra de la Ley de Servicio Publico que a su criterio
los lesionaba— suspendieron sus actividades y se tomaron las inmediaciones del Regimiento
Quito No. 1.

Luego de esto, aproximadamente a las 09:00 a.m., la escolta legislativa se amotind,
impidiendo el ingreso de toda persona a la Asamblea Nacional; a las 09:20 a.m. elementos de
la Fuerza Aérea se tomaron la pista del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre, de esta manera se
sumaron a las protestas. También se registraron desmanes en el Complejo Militar de La
Recoleta.

Segun la fuente citada en el parrafo que antecede, a las 09:25 a.m. el expresidente
Rafael Correa arribo al lugar donde se habian originado las manifestaciones, con la finalidad
de dialogar con los policias; sin embargo, su presencia no fue bien acogida. A las 09:50 a.m.
en varias provincias se registraron protestas y saqueos, por lo que se suspendieron las clases
en todo el territorio nacional. A las 09:54 a.m. el exmandatario, desde una ventana presentd
un discurso en el cual, entre otros aspectos mencion0: “aqui estoy, si quieren, matenme”, lo
cual exaltd aun mas los animos de los manifestantes. Ya para las 10:40 a.m., en medio de
bombas lacrimogenas y disturbios que se produjeron en la zona, el ex presidente ingreso al

Hospital de la Policia en busca de refugio, en donde, a criterio del mandatario, el director del
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mismo le cerrd las puertas con el objetivo de impedir su ingreso, lo que provoco que
posteriormente fuese enjuiciado por intento de magnicidio.

Continuando con la narracion de los hechos, a las 13:37 p.m. el Gobierno decreto el
Estado de excepcion a escala nacional movilizando asi a las Fuerzas Armadas. A las 14:00
p.m. los medios de comunicacién en todo el pais fueron obligados a transmitir —
aproximadamente por seis horas ininterrumpidas— Unicamente la programacion del canal
publico Ecuador TV. A las 16:00 p.m. se registraron enfrentamientos entre simpatizantes del
Gobierno y policias. A las 18:40 p.m. miembros del GOE y del GIR se apartaron de las
manifestaciones y se dispusieron a sacar del hospital de la Policia al exmandatario; de este
modo, a las 20:30, p.m. con apoyo militar y en medio de una balacera, inicid la “Operacion
de Rescate”, la cual previamente habia sido ordenada por Rafael Correa.

Producto de aquello, a las 21:26 p.m. si bien el expresidente logro salir del lugar y se
encontraba “victoriosamente” emitiendo un discurso desde el Palacio de Carondelet, a las
22:00 p.m. se confirmd el deceso del policia Froilan Jiménez, quien recibié un impacto de
bala en el pecho mientras custodiaba el vehiculo en el que salia. Ademas, se confirmé la
muerte de otras cuatro personas, un policia, dos miliares y un estudiante, segin lo sefiala el
diario EI Comercio (s.f.).

Una vez que se tiene claridad respecto al desenvolvimiento de los eventos, es menester
analizar las razones por las cuales las denominaciones “30S” y “30-S” podrian incurrir en la
prohibicion absoluta correspondiente a signos contrarios a la ley, a la moral, al orden pablico
y a las buenas costumbres. De esta modo, el literal (B), apartado 3, del articulo 6 quinquies,
del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del cual Ecuador es parte,

establece que “las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no
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podran ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes: [...]
cuando sean contrarias a la moral o al orden publico [...]” (Convenio de Paris, 1883, art. 6
quinguies; énfasis afiadido).

De manera semejante, el literal (p) del articulo 135 de la Decision Andina 486
establece que “no podran registrarse como marca los signos que: [...] sean contrarios a la ley,
a la moral, al orden publico, o a las buenas costumbres [...]” (Decision 486, 2000, art. 135;
énfasis afiadido).

En el mismo sentido, el literal (g) del articulo 195 de la derogada Ley de Propiedad
Intelectual del afio 2006, bajo la cual las denominaciones materia de este estudio fueron
registradas, sefialaba que “no podran registrarse como marca los signos que: sean contrarios
alaley, alamoral o al orden publico [...]” (Codificacidn 13, 2006, art. 195; énfasis afiadido).

A su vez, el numeral dieciocho del articulo 360 del Cédigo Orgéanico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion dispone que “no podran registrarse
como marca los signos que: [...] sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las
buenas costumbres [...]” (Ley 0, 2016, art. 360; énfasis afiadido).

En consecuencia, se evidencia que la prohibicion absoluta citada en los acapites que
antecede, ha existido practicamente desde los inicios del derecho marcario ecuatoriano; sin
embargo, las denominaciones materia de este estudio fueron registradas sin realizar un analisis
a profundidad respecto a este punto, ya que, conforme los expedientes administrativos del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Direccion Nacional de Propiedad Industrial,
correspondientes a los Registros Nos. 674-2013 y 2207-2012, ambos de fecha de presentacion
16 de septiembre de 2011; en las resoluciones Nos. 1103952 y 1103952, de fecha 10 de mayo

del 2012, de igual nimero de considerandos para cada resolucion, se desprende que en el
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considerando undécimo, el IEPI (actualmente Senadi) cita un concepto de moral, orden
publico y buenas costumbres, para terminar concluyendo que “esta Direccion considera que
la marca 30-S no es contraria a la moral al orden publico o a las buenas costumbres respecto
de los servicios que pretende proteger [...]”(R-1103952, 2012).

No obstante, conforme fue sefialado con anterioridad, la prohibicién aqui analizada no
se determina Unicamente respecto a los productos o servicios que la marca identificara, ya que
son las caracteristicas intrinsecas del propio signo las que lo vuelven contrario a la moral, al
orden publico o a las buenas costumbres. Dicho de otra manera, las cualidades del signo en si
mismo son lesivas al interés publico.

Al respecto es importante sefialar que, segun el Tribunal General de la Unién Europea,
en la sentencia de 5 de octubre de 2011, PAKI, asunto T 526/09, apartado 15, “cuando un
signo es particularmente sorprendente u ofensivo, debe ser considerado contrario al orden
publico o a las buenas costumbres, cualesquiera que sean los productos y servicios para los
que esté registrada” (citado por Tribunal General de la Unién Europea, Sala Novena, asunto
T-1/17, 2018, apartado 40; énfasis afiadido).

De esta forma queda claro que cuando un signo es considerado contrario a la ley, a la
moral, al orden publico o a las buenas costumbres, lo es sin importar los productos y/o
servicios que este identifica o identificara, ya que lo realmente relevante aqui son sus
cualidades intrinsecas.

En consecuencia, ¢Se podria considerar que los signos materia de este estudio resultan
sorprendentes para el consumidor medio? o ¢Podria ser considerado ofensivo, no Gnicamente
para las victimas sino también para el ciudadano comun, identificar la prestacidn de servicios

en el mercado, por medio de las denominaciones materia de este estudio? tomando en cuenta
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que los signos “30S” y “30-S” evidentemente se vinculan a los aciagos hechos del 30 de
septiembre de 2010, dia en el que, de acuerdo a lo expuesto por Claudia Roura en el programa
“Politicamente Correcto”, “murieron cinco personas, hubo mil quinientos cincuenta
procesados y catorce mil sanciones disciplinarias y administrativas” (Ecuavisa, 2019).

Cabe enfatizar en que la marca debe ser analizada desde la perspectiva de valores,
normas, principios y moral del consumidor medio o ciudadano comun; en consecuencia, de
acuerdo con los expedientes administrativos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
mencionados con anterioridad, se desprende que, en la descripcion del signo, la autoridad
(actualmente Senadi), sefiala:, “consiste en la denominacién 30S, escrita en letras mayusculas
de imprenta y nimeros con todas las reservas que sobre ellas se hacen”. Razén por la cual,

ante los ojos de los ciudadanos, la denominacién materia de estudio ha sido utilizada de la

siguiente manera:

- ,
ELDIA
i QUE TRIUNFO

LA DEMOCRACIA

Imagen 11. Noticia conmemorando los 3 afios del 30-S (30 de septiembre de 2013)
Fuente: Ministerio de Inclusion Econodmica y Social (s.f.)

Conforme se aprecia de la imagen 11, el signo es representado con un tamafo
considerable en el que se destacan los colores de la bandera ecuatoriana sobre el mismo; en
medio del nimero cero figura una persona sujetando la bandera del Ecuador a manera de
triunfo, lo cual se confirma, ya que, al lado izquierdo del signo consta la frase “el dia que

triunfé la democracia”.
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En este sentido, si bien de la revision de expediente citado consta que la denominacion
identifica los servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales y trabajos de oficina,
es innegable que en la realidad de los hechos, conforme se desprende de los elementos
dominantes del signo, el mismo ha sido empleado para transmitir una postura respecto a un
hecho historico para Ecuador, sobre el cual dificilmente se puede considerar como un triunfo,

debido a que, segln lo expuesto por Claudia Roura en el programa politicamente correcto:

Las circunstancias del operativo de rescate al presidente no estan claras, ya que, por dieciséis
ocasiones se ha pedido la desclasificacion de los archivos del caso y tras declararse la nulidad
de la investigacion del origen de la bala que maté al policia Froilan Jiménez, el caso sigue en
etapa previa; se ha cumplido nueve afios de una pesadilla en donde mucha gente advirtié que
la presion politica en la justicia incidié en muchos fallos. (Ecuavisa, 2019; énfasis afiadido)

En este punto, vale subrayar que las denominaciones materia de este estudio transmiten
la postura de un hecho como si fuese algo positivo, no obstante, se ha generado muchas dudas
acerca de lo suscitado el 30 de septiembre de 2010, razén por la cual incluso en la emision
estelar del noticiero 24 Horas se menciond que, en sesion de pleno los consejeros y la
presidenta del Consejo de la Judicatura, recibieron a colectivos relacionados a casos en torno
a ese fatidico dia y mencionaron que habian solicitado ya el informe de la Mesa por la Verdad
y la Justicia, con la finalidad de investigar posibles injerencias en el sistema judicial
(Teleamazonas, 2019).

En consecuencia, ¢Se podria considerar que los signos materia de este estudio vulneran
valores y principios basicos de nuestra sociedad al evocar un penoso hecho suscitado en
Ecuador y promover una idea erronea de lo que realmente sucedio, sin respetar la memoria de
las personas fallecidas aquel fatidico dia? Es indudable que ante los ojos de cualquier

ciudadano los signos “30S” y “30-S” siempre seran inmediatamente relacionados con los
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hechos del 30 de septiembre de 2010, que versan en torno a una situacion contraria al orden
publico del Ecuador.

Por este motivo es importante hacer hincapié en el hecho de que las marcas contrarias
a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres no afectan Unicamente al
publico consumidor al que estan direccionadas, sino también al ciudadano promedio, razon
por la cual, segun el Tribunal General de la Unién Europea, en las sentencias de 14 de
noviembre de 2013, Efag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN), asunto T 52/13, apartado

19, y de 26 de septiembre de 2014, Curve, asunto T 266/13, apartado 19, sefiala que:

[...] el publico pertinente no puede limitarse, a efectos del examen del motivo de denegacion

[...] al pablico al que se dirigen directamente los productos y servicios para los que se solicita

el registro. Es preciso examinar el hecho de que los signos capturados por este motivo de

denegacion no solo permitirdn al publico al que se destinan los productos y servicios
designados por el signo, sino también a otras personas que, sin estar afectadas por tales
productos y servicios, entregaran dicho signo de forma incidental en su vida cotidiana [...].

(Citado por Tribunal General de la Union Europea, Sala Novena, asunto T-1/17, 2018,

apartado 27; énfasis afiadido)

En linea de lo manifestado, el titular de los signos “30S” y “30-S” los registro para
identificar la prestacion de determinados servicios de la Clase Internacional No. 35 en favor
de un tercero que lo demande dentro del mercado. Este hecho se confirma de acuerdo con los
expedientes administrativos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Direccion
Nacional de Propiedad Industrial, correspondientes a los registros Nos. 674-2013 y 2207-
2012, ambos de fecha de presentacion 16 de septiembre de 2011; en las resoluciones Nos.
1103952 y 1103952, de fecha 10 de mayo del 2012, en igual nimero de considerando para
cada resolucion, el IEPI (actualmente Senadi), en el considerando quinto sefiala que “se tratan

de signos que sirven para distinguir productos y servicios DENTRO DEL MERCADO” y

recalca que “las marcas se circunscriben al ambito comercial [...]” (R-1103952, 2012).
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Siendo asi las cosas, los signos materia de este estudio al haber sido registrados como
“marcas” estarian dentro del mercado, lo cual, por obvias razones les faculta comercializar los
servicios sefialados en su registro, en este sentido, tomando en cuenta la connotacion mercantil
que conlleva la identificacion de un producto y/o servicio en el comercio por medio de un
signo distintivo, surge asi las interrogantes: ¢ La ciudadania puede llegar a ser afectada con la
existencia, en el mercado y en su vida cotidiana, de las denominaciones “30S” y “30-S”? (Es
moralmente aceptable comercializar con signos cuya connotacién conlleva la muerte de cinco
ciudadanos?

Al respecto se debe puntualizar que, segun el portal web Plan V con el apoyo de Pan
American Development Fundation, en su edicion especial titulada “Sobrevivientes”, referente
a las violaciones de derechos humanos presentadas entre 2007 y 2017 en Ecuador, identifica
como muertes no aclaradas el fallecimiento de Edwin Calderon, Darwin Panchi, Jacinto
Cortes, Froilan Jiménez y Juan Pablo Bolafios, el 30 de septiembre de 2010. Ademas,
identifica como derechos afectados, el acceso a la justicia y a la vida, en los casos de Cléver
Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, Yorgi Cedefio Saltos y las personas
sentenciadas por el delito de sabotaje a la sefial del canal Ecuador TV. Estos son algunos
ejemplos de los hechos suscitados en torno al “30S” (Plan V, s.f.).

En este sentido, ademas se debe considerar que si los signos “30S” y “30-S” se
relacionan con los fatidicos hechos del 30 de septiembre del 2010, dia en el que Ecuador sufrio
una crisis politica y social que desencadeno, entre otros aspectos, en muerte, caos, destruccion
y procesos judiciales en tela de duda. Estos hechos no son Unicamente de conocimiento

nacional, sino también internacional, en consecuencia, es de suponer que las denominaciones
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materia de este estudio, por consiguiente, también seran relacionadas con los hechos aqui
descritos por parte del pablico internacional.

Por tanto, cabe preguntarse: ¢Podria la existencia de las denominaciones “30S” y “30-
S” vulnerar derechos fundamentales o valores universales como la dignidad del ser humano?
Se debe recordar que es deber de los Estados proteger a los ciudadanos y sus derechos
fundamentales.

Ademas, valga la acotacion, conforme lo expuesto, es innegable que la auto publicidad
efectuada a las denominaciones materia de este estudio, ha consolidado la idea de que las
mismas se relacionan con los hechos del 30 de septiembre del 2010, tomando en cuenta sus
cualidades intrinsecas; indudablemente evocan penosos sucesos de la historia ecuatoriana.

Por otra parte, debe tenerse presente que la manera en la que los signos fueron puestos
en conocimiento de la ciudadania. Claramente intenta transmitir una idea erronea respecto de
lo que realmente sucedid; caso contrario, colectivos sociales como la Mesa por la Verdad y la
Justicia, Asociacion 30S, Victimas del 30S, entre otros, jamas se hubiesen organizado a fin de
sacar a la luz la verdad de los hechos detras de este fatidico dia. Es decir, sin duda existe un
interés profundo por parte de la ciudadania de develar la verdad detras de la postura de un
Gobierno, el cual transmitié como un triunfo lo que en la realidad fue una desgracia.

En este sentido, segin manifestd Padl Jacome, presidente de la Mesa por la Verdad y
la Justicia, en la emision estelar del Noticiero 24 Horas, “el 30S se convirtio en una farsa
mediante la cual Rafael Correa Delgado inicié todo un proceso de persecucién politica;
quienes fuimos sentenciados, juzgados, perseguidos, encarcelados, lo hicimos ante una

justicia carente de independencia e imparcialidad” (Teleamazonas, 2019).
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Por esa razon, reconocer como marca a los signos materia de este estudio, seria
desconocer que el 30 de septiembre del 2010 varias familias resultaron profunda y
perpetuamente afectadas, ya que nunca volveran a ver a su hijo, hermano o padre. Asimismo,
no se puede olvidar que el derecho de libertad de ciertos ciudadanos también fue lesionado
como resultado de procesos penales bajo tela de duda. La imagen 12 representa claramente
como la sociedad, producto de los hechos aqui narrados, ha sido lesionada gravemente;

situacion que perdurara en el tiempo.

’l EN CONMEMORACION' A" LAS 'VIC

i FATIDICO 30 DE, SEPTIEMBRE  DE 2010, €

| EPISODIO MAS NEFASTO DE PERSECUCION POLITICA D :
{-. HISTORIA DEL: ECUADOR, VIOLANDO DERECHOS HUMANOS [
¢ DE. POLICL ILITARES, CTG .Y CIVILES* CONDENANDO. [
P INOCENTES. fafic e o b iR Sl e T S

|~ GUrTo 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Imagen 12. Placa en memoria de las victimas del 30 de septiembre de 2010
Fuente propia, 28 de octubre de 2019, inmediaciones del Hospital de la Policia de Quito

Conforme se desprende de la imagen 12, resulta razonable pensar que las
denominaciones “30S” y “30-S” siempre seran ofensivas para las victimas. Ademas, es
importante sefialar que, si bien historicamente Ecuador ha sufrido penosos episodios de
inestabilidad politica y social, resulta inaceptable resaltar uno de ellos como algo comercial.

Por otra parte, debe recordarse que la funcion primordial de las marcas es identificar
un producto y/o un servicio en el mercado, y no hechos que respalden posturas. Al respecto,
refiriéndose a los signos contrarios a la ley, a la moral, al orden pdblico o a las buenas
costumbres, se debe sefialar que también entran dentro de esta categoria aquellas “marcas que

puedan considerar que apoyan o benefician a una persona o grupo de lista de personas, grupos
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y entidades que facilitan, tratan de comer o cometen actos terroristas [...]” (Martin, 2018;

énfasis afiadido). Finalmente, vale mencionar que, segun la Oficina de Propiedad Intelectual

de la Union Europea, en la sentencia de 6 de julio de 2006, asunto R 495/2005-G, SCREW

YOU, apartado 13:

La justificacion de esta disposicion es que no debe concederse privilegios de registros de
marcas a favor de signos que sean contrarios al orden publico o las buenas costumbres. En
otras palabras, los Organos de gobierno y administracion publica no deben ayudar
positivamente a las personas que desean promover sus objetivos empresariales mediante
marcas que violan ciertos valores basicos de la sociedad civil. (Citado por Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, Primera Sala de Recurso, asunto R 803/16-1, 2016,
apartado 27; énfasis afiadido)

3.3 Prohibiciones relativas

Con respecto a este punto, a fin de enriquecer esta investigacion, a continuacion se

enumeran las diferentes clases de prohibiciones relativas de registro contempladas por la

legislacion nacional; en consecuencia, el Cédigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion establece que:

[...] Prohibiciones Relativas.- Tampoco podran registrarse como marca los signos que
afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

1.

Sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un
rotulo o ensefia, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusion o de asociacion;

Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion;

Sean idénticos o 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 hubiese sido un representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pais o en el extranjero;
Constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracién o transcripcién,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean
los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
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de causar un riesgo de confusidn o de asociacion con ese tercero con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;

6. 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
0 de sus herederos;

7. 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;

8. Consistan en el nombre de los pueblos, nacionalidades y 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, 0
que constituyan la expresion de su cultura o préctica o el nombre de sus conocimientos
tradicionales, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso; Y,

9. Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones,
salvo por quienes los otorguen. (COESCCI, 2016, art. 361)

3.4 Nulidad de marca registrada

Con respecto a este tema, antes de abordarlo es pertinente precisar que, segin Pazmifio
(2009) “se puede perder el derecho a una marca de varias formas. En forma total: por
cancelacién o nulidad. Y, en forma relativa: por caducidad” (p. 186). De igual manera, para
Del Valle (2015), la accién de nulidad de marca registrada constituye un mecanismo por
medio del cual, la autoridad competente de oficio o a peticion de parte, extingue el derecho
sobre un determinado signo distintivo, por haber incurrido en una de las prohibiciones
absolutas o relativas analizadas en este capitulo o incumplido con los requisitos para el registro
de una marca.

Ademas, es importante tener presente que, de acuerdo con Hortua y Luna (2004), “la
causal por la cual se solicita la nulidad debe estar vigente al momento de resolver dicha
accion” (p. 87).

De manera semejante, Otamendi (2002) sefiala que:
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La declaracion judicial de la nulidad de la marca extingue el derecho respectivo. Al igual que
cualquier otro acto juridico, una marca puede estar viciada por contener algin defecto de fondo
o de forma que la condenan a su invalidez, es decir, la hacen nula. (p. 317)

En otras palabras, por medio de esta accion —segun Pazmifio (2009)— se busca
revocar el registro de aquellas denominaciones que fueron calificadas como marca, cuando en
realidad no lo son. Es decir, “se entenderd por marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado [...]” (COESCCI, 2016, art. 359; énfasis
afiadido). En consecuencia, una vez abordado superficialmente lo sefialado por la doctrina
respecto al concepto de nulidad de registro de marca, se debe precisar que existen dos tipos
de nulidades: la primera absoluta o radical y, la segunda, relativa; ambas seran analizadas a

continuacion.

3.4.1 Nulidad absoluta

En cuanto a esta clase de nulidad, de acuerdo con el diccionario del espafiol juridico,
se la concibe como la “invalidez total por un vicio de raiz que es insubsanable” (RAE, 2016;
énfasis afiadido).

Por su parte Botana Agra (1978) sefiala que:

La nulidad absoluta de la marca puede tener su origen en la falta de caracter distintivo de la
marca o bien en gue la marca se ha concedido con infraccién de normas que afectan al orden
publico, al interés general y a la competencia leal. (Citado por Fernandez-Névoa, 1984, pp.
444-445; énfasis afladido)

En este punto, se debe mencionar que “la accion de nulidad absoluta es imprescriptible
lo que quiere decir que una marca incorrectamente concedida en su momento podra ser

declarada nula y sin efecto sin limite de plazo o afios transcurridos desde la concesion”
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(Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, s.f., p. 5). Respecto a lo aludido, a criterio del

tratadista Carlos Fernandez-Novoa se debe suponer:

[...] que la imprescriptibilidad de la accion declarativa de la nulidad radical coloca en una
posicion de grave inseguridad juridica al titular de la marca afectada por una causa de nulidad
absoluta. No obstante, la imprescriptibilidad de la accion estéa justificada por la ratio de las
prohibiciones, cuya infraccion provoca la nulidad radical o absoluta de la marca registrada.
(Fernandez-Novoa, 2004, p. 634)

A ese respecto, de acuerdo con el articulo 172, de la Decision 486 de la Comunidad

Andina de Naciones, de la cual Ecuador es parte, se establece que:

[...] La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier personay
en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135 [...].
(Decision 486, 2000, art. 172; énfasis afiadido)

De manera semejante, el Codigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion dispone:

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud
de parte que acredite legitimo interés, y en cualquier momento, declarara la nulidad absoluta
de la adquisicién de una marca en los siguientes casos:

1. Cuando la adquisicion hubiese sido concedida con base en datos o documentos falsos que
fueren esenciales para su concesion;

2. Cuando la adquisicion hubiese sido concedida en contravencion de lo dispuesto en el
articulo 359 primer parrafo o articulo 360 de este Codigo;

3. Cuando se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la norma para los actos
administrativos; o,

4. Cuando la adquisicion hubiese sido concedida con cualquier otra violacion a la ley que
sustancialmente. (COESCCI, 2016, art. 388; énfasis afiadido)

Por otra parte, debe tenerse presente “que en el seno del juicio de nulidad de la marca
registrada los terceros podran aportar nuevas y tal vez mas completas pruebas sobre el caracter
genérico, descriptivo, geografico, engafioso, etc., del signo registrado como marca”

(Fernadndez-No6voa, 1984, p. 440).
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Finalmente, conforme el criterio del tratadista citado en el parrafo anterior, “la nulidad
radical de las marcas registradas en contra de las prohibiciones contenidas [...] se basa, a mi
juicio, en que mediante estas prohibiciones se protege derechos de la personalidad que son
per se absolutos e imprescriptibles [...]” (Fernandez-Névoa, 1984, p. 447; énfasis afiadido).

En definitiva, de acuerdo con Navarrete (2010):

Podemos concluir que la nulidad absoluta en materia de registros marcarios se da cuando no
hay distintividad intrinseca fundamentalmente, o existen infracciones contra las normas que
protegen el interés publico, puede decretarse de oficio 0 a peticion de parte, es imprescriptible
y no convalidable. Esto estd normado en Ecuador. (p. 68; énfasis afiadido)

3.4.2 Nulidad relativa

Con respecto a esta clase de nulidad, segun el diccionario del espafiol juridico, se la
concibe como la “nulidad que, por afectar a elementos no esenciales para la validez del acto,
puede ser convalidada por confirmacion, o subsanada [...]” (RAE, 2016; énfasis afiadido). Por
otra parte, cabe agregar que la nulidad parcial se encasilla dentro de la categoria de la nulidad
relativa; en este sentido, de acuerdo con lo sefialado por Otamendi (2002), se debe considerar

que:

La nulidad parcial, perfectamente posible, puede darse de dos maneras diferentes, una de ellas
cuando se persigue la nulidad s6lo con relacién a algunos de los productos o servicios
protegidos por la marca y no de todo el conjunto que la forma. Seria el caso de una etiqueta
en la que sélo su parte denominativa es cuestionada. El resto del conjunto, distintivo, no tiene
por qué caer. (p. 334)

Por su parte, Hortua y Luna (2004) precisan que este tipo de nulidad se configura
cuando el registro del signo hubiese lesionado el derecho de un tercero o hubiese sido
realizado de mala fe. Cabe precisar que la nulidad relativa de marca registrada busca “proteger

exclusivamente intereses particulares por lo que la accion esta sujeta a prescripcion” (Oficina
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Espafiola de Patentes y Marcas, s.f., p. 5; énfasis afiadido). En tal virtud, de conformidad con

el parrafo segundo, del articulo 172 de la Decision Andina 486, se debe mencionar que:

[...] La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona,
la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de
lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién
prescribird a los cinco afios contados desde la fecha de concesién del registro impugnado
[...]- (Decision 486, 2000, art. 172; énfasis afiadido)

De igual forma, el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion establece que:

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud
de persona interesada, declarara la nulidad relativa del registro de una marca en los siguientes
casos:

1. Cuando la adquisicion hubiese sido concedida en contravencion del articulo 361;

2. Cuando la adquisicion hubiese sido efectuada de mala fe; o,

3. Cuando la adquisicion hubiese sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un

acto de competencia desleal.

Esta accion prescribira a los cinco afios desde la fecha de concesidn del registro. (COESCCI,
2016, art. 388; énfasis afiadido)

En definitiva, con respecto a la nulidad relativa de marca registrada, segin Otamendi
(2010) se debe arguir que la misma, en contraposicién con la nulidad absoluta, cumple la
finalidad de salvaguardar derechos terceros.

En otras palabras, se configura principalmente cuando el signo registrado, carente de
distintividad, incurre en alguna de las prohibiciones relativas enumeradas en el apartado (3.3)
de este capitulo, o fue inscrito de mala fe. Ademas, al igual que el primer tipo de nulidad
abordada, opera de oficio 0 a peticidn de parte; no obstante, esta prescribe a los cinco afios

desde que fue registrada la marca, en cambio, la nulidad absoluta es imprescriptible.
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3.4.3 Consideraciones previas en torno a la aplicacion de la accion de nulidad de marca
registrada en el caso de los signos “30S” y “30-S”
Con respecto a este punto, se debe considerar en primer lugar que, de acuerdo con el

tratadista Ferndndez-Névoa:

Al determinar la legitimacion activa para ejercitar la correspondiente actio, seria igualmente
recomendable apoyarse en la distincion entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad
relativa de la marca registrada. En la hipdtesis de la nulidad absoluta, la legitimacion activa
deberia atribuirse a cualquier persona interesada y extenderse de manera expresa a las
asociaciones de consumidores [...] en la hipdtesis de nulidad relativa de la marca registrada, la
legitimacion activa deberia, en cambio, reducirse a los titulares de las anteriores marcas y
signos distintivos confundibles y al titular de cualquier derecho sobre un bien inmaterial que
resultase lesionado por el registro de la correspondiente marca [...]. (1984, p. 455; énfasis
afladido)

Acerca de lo mencionado sobre la nulidad absoluta de marca registrada, el Cédigo
Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion especifica
que acreditando legitimo interés, a solicitud de parte, es posible requerir la nulidad de registro
de un signo distintivo, el cual posiblemente haya incurrido en una de las prohibiciones
absolutas analizadas en el apartado (3.1) de este capitulo (COESCCI, 2016).

Sin embargo, la Decision Andina 486 expande la concepcion de “legitimo interés a
solicitud de parte”, mencionando que cualquier persona sin limite de tiempo podra solicitar
este tipo de nulidad (Decisién 486, 2000, art. 172). Lo cual resulta razonable, ya que, conforme
lo expuesto en la doctrina en general se sefiala que por medio de esta nulidad se busca proteger
el interés general y el orden publico, frente a marcas cuyo registro podria deteriorarlo, motivo
por el cual, incluso este tipo de nulidad es imprescriptible; en consecuencia, se debe inferir
que tratandose de marcas que afectan intereses colectivos, la solicitud de nulidad de registro
interpuesta por cualquier ciudadano deberia ser aceptada como legitimacién activa, no

Unicamente porque asi lo sefiala la Decision Andina 486, sino también porque su legitimo
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interés se encontraria acreditado al formar parte de una sociedad la cual estaria siendo
perjudicada por medio del registro de una denominacion.

En concordancia con lo expuesto, al referirse a los signos “30S” y “30-S” cuyo registro
fue analizado en los subcapitulos precedentes, tomando en cuenta que los mismos
aparentemente incurrian en la prohibicion absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a
la moral, al orden publico y a las buenas costumbres, al relacionarse con un hecho que
claramente fue en contra del orden publico y a su vez transmitirlo por medio de la auto
publicidad realizada a los signos, vale cuestionarse: ;Se podria anular el registro de estas
denominaciones, tras haber transcurrido alrededor de siete afios desde que fueron concedidas
su titularidad a favor de la Presidencia de la Republica?

Se debe tener presente que las denominaciones materia de este estudio y la forma en
la que fueron puestas en conocimiento del publico en general, por obvias razones, es de
suponer que resultan ofensivas para las victimas y podrian serlo también para el ciudadano
comunmente entendido en valores y principios, considerando que los signos a pesar de sus
caracteristicas evocativas fueron registrados a titulo de marca con la connotacion mercantil
que esto conlleva.

Finalmente, cabe agregar que el Organo Colegiado de Derechos Intelectuales,
conformado por seis miembros, tres de la Senescyt y tres del Senadi, es el érgano competente
para conocer y resolver la nulidad de registro de marca mediante el recurso de revision (DE-
356, 2018).

3.5 Cancelacion de marca registrada
En cuanto a este tema, de acuerdo con Teran (2009) el titulo de registro de una marca

no es garantia suficiente de que esta perdurara indefinidamente, renovacién tras renovacion,
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ya que en determinadas circunstancias una marca debidamente registrada podria llegar a ser
cancelada; en este sentido, Navarrete (2010) puntualiza que “Siguiendo nuestra corriente
normativa, existen tres causas para que una marca pueda ser cancelada: a) la falta de uso; b)
cuando la marca registrada sea idéntica o similar a una notoriamente conocida [...] y, ) si la
marca se ha convertido en genérica [...]. (p. 38). Por su parte, Vera (2017) sefiala que la
vulgarizacién de una marca, constituye un motivo mas por el cual una denominacion podria
enfrentar su cancelacion.

Cabe sefialar que, de acuerdo con Pazmifio (2009) el registro un signo distintivo, aparte
de otorgar derechos a su titular, genera determinadas obligaciones, entre ellas, principalmente
la de utilizar la marca registrada, ya que, conforme ha sido analizado a lo largo de esta
investigacion, las marcas se circunscriben al &mbito comercial a fin de identificar productos
y/o servicios en el mercado, lo que facilita el comercio e intercambio de bienes. En tal sentido,
registrar una marca y no usarla, aparte de limitar las caracteristicas eminentemente
comerciales de la misma, va en contra de la finalidad de las marcas, la cual ciertamente no es
registrarlas con el propdésito de archivar su titulo de registro en una oficina.

Asi pues, por razones de esta investigacion, sera abordada la cancelacion de marca
registrada por falta de uso, ya que, se debe considerar dos aspectos: el primero, el hecho de
que los ciudadanos reconozcan ampliamente los signos “30S” y “30-S” por su inmediata
referencia a los sucesos del 30 de septiembre del 2010, no los vuelve similares o confundibles
con alguna marca notoria, puesto que, precisamente el uso de estas ultimas al identificar
productos y/o servicios en el mercado es el que les ha generado su notoriedad.

Con relacion al segundo aspecto, se debe considerar que si bien existe la errada

creencia de que los signos materia de este estudio se han vulgarizado desde que fueron por
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primera vez utilizados para identificar un hecho, es importante precisar que la “vulgarizacion”
implica que una marca registrada es usada para designar el género del producto y/o servicio
que distingue; es decir, la expresidn correcta en el caso de las marcas “30S” y “30-S” es que
podrian ser designaciones de uso comun. No obstante, resulta evidente que las dos categorias
de cancelacion sefialadas, ciertamente involucran que una denominacion, cumpliendo con la
finalidad principal de su existencia la cual es identificar productos y/o servicios en el mercado,

sea utilizada por su titular.

3.5.1 Cancelacion de marca por falta de uso
En cuanto a este punto, es importante mencionar que, refiriéndose a las finalidades
principales por las cuales se utiliza una marca, Fernandez-No6voa, Otero y Botana (2009)

identifican las siguientes:

[...] en primer término, la de implantar un mecanismo que contribuya a la consolidacion de la
marca como bien inmaterial [...] Otra finalidad [...] es aproximar en la mayor medida posible
la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilizacion de las marcas
en el mercado [...] cumple, ademas, una finalidad funcional. [...] facilita el que las nuevas
solicitudes de marca sean resueltas favorablemente. La importancia de esta finalidad es muy
grande porque en algunas clases de productos el Registro de Marcas estd actualmente tan
saturado que resulta dificil el registro de nuevas marcas [...] por ende, se facilitara la posicién
del solicitante de una nueva marca en la medida en que se cancelen las marcas registradas pero
no usadas. (701-702; énfasis afiadido)

Con base en dicho razonamiento, cabe sefialar que la palabra ‘cancelar’, segln el
diccionario del espafiol juridico, se la concibe como “anular, hacer ineficaz un instrumento
publico, una inscripcion en un registro, una nota o una obligacion que tenia autoridad o fuerza”
(RAE, 2016).

Por su parte, Otamendi (2002) precisa que, con la finalidad de conservar el derecho

adquirido sobre un signo distintivo, este debe ser utilizado por su titular conforme la categoria
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en la que fue registrado; en consecuencia, de acuerdo con Hortua y Luna (2004) la accion de
cancelacién por falta de uso, constituye un mecanismo por medio del cual, aquellas marcas
registradas cuyos titulares no las han utilizado por un tiempo establecido en la ley, por medio
de solicitud de persona interesada, pueden enfrentar su cancelacion. De manera semejante,
Navarrete (2010, p. 70) sostiene que “una marca puede ser cancelada si no ha sido usada en
el mercado durante tres afios ininterrumpidos, a peticion de cualquier persona interesada
siempre y cuando el titular haya dejado de usarla sin motivo justificado”.

En tal virtud, de conformidad con articulo 165 de la Decision Andina 486, se debe

mencionar que:

[...] La oficina nacional competente cancelar el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de
los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para
ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de
cancelacion [...]. (art. 165; énfasis afiadido)

De igual forma, el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion sefiala que:

Se cancelaré el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin
motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por
otra persona autorizada para ello, durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accién de cancelacion [...]. (COESCCI, 2016, art. 378; énfasis afiadido)

Conforme se desprende de los articulos citados, es importante resaltar que, a solicitud
de cualquier persona interesada, cuando el titular de una marca injustificadamente no lo haya
utilizado por tres afios ininterrumpidos, se podra iniciar con el proceso de cancelacion de la
misma, es decir, a diferencia de la nulidad de registro, en este caso no procede de oficio. Debe
precisarse que la Unica cancelacion de oficio o a peticidn de parte interesada, procede en los

casos en los que la marca se ha vuelto genérica (COESCCI, 2016).
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Ademas, segun el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion “el registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la
falta de uso se debid a fuerza mayor, caso fortuito o limitaciones oficiales impuestos a los
bienes y servicios protegidos por la marca” (COESCCI, 2016, art. 379).

Llegado a este punto, surge otro cuestionamiento: ¢De qué manera se puede probar el
uso del signo? Para lo cual, de acuerdo con el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,

en su interpretacion prejudicial No. 17-1P-95, menciona que:

[...] 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 marca deberd materializarse
mediante la prueba de la venta o de disposicion de los bienes o servicios a titulo oneroso,
como verdaderos actos de comercio [...]. (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Proceso No. 17-1P-95, 1995, p. 10; énfasis afiadido)

En tal sentido, el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion sefala:

Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o0 se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectia su
comercializacion en el mercado.

Con sujecion a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerara que una marca se
encuentra en uso, en los siguientes casos:

a) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la
marca registrada, por personas distintas del titular del registro; v,

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde el pais, segin lo
establecido en el parrafo anterior. (COESCCI, 2016, art. 380; énfasis afiadido)

De manera semejante, el articulo 166 de la Decision Andina 486 sefiala que:

Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectia su
comercializacion en el mercado.
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También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo
anterior. EIl uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sélo
en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carécter distintivo, no motivara la
cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la
marca. (Decisidn 486, 2000, art. 166; énfasis afiadido)

Ademas, es pertinente sefialar, de conformidad con el Tribunal de Justicia del Acuerdo

de Cartagena, en su interpretacion prejudicial No. 17-1P-95 que:

El uso de la marca deberé ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intencion
de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y
publicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbdlico. (Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 17-1P-95, 1995, p. 10; énfasis afiadido)

En este punto, es importante sefialar que en los procesos de cancelacion de registro de
marca, de acuerdo con el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacioén:

La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.

El uso de la marca podré demostrarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos
contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacion de las mercancias o los servicios identificados con la marca. (COESCCI,
2016, art. 382)

No obstante, es preciso hacer hincapié de acuerdo con el Tribunal de Justicia del

Acuerdo de Cartagena, en su interpretacion prejudicial No. 17-1P-95, en que:

[...] 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 nimero de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podria decirse que exista
comercializacién real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un afio s6lo se
hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominacién de la marca que
pretende probar su uso [...]. (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 17-
IP-95, 1995, p. 10; énfasis afiadido)
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En consecuencia, de acuerdo con la Decision Andina 486, es evidente que la carga de
la prueba en este tipo de acciones le correspondera al titular de la marca, quien debera
demostrar el uso de su denominacion por medio de facturas, documentos contables, auditorias,
entre otros (Decision 486, 2002, art. 167). Lo mencionado a su vez transmite una de las
diferencias existentes entre los procesos que involucran al derecho de propiedad inmaterial y
la rama del derecho penal, en donde la carga de la prueba en ciertos casos le corresponde a la

Fiscalia o al acusador particular, pero no al procesado.

3.5.2 Consideraciones previas en torno a la aplicacion de la accion de cancelacion de
marca registrada en el caso de los signos “30S” y “30-S”
Segun el apartado 42 de las conclusiones emitidas por el abogado General Ruiz-Jarabo

Colomer, en el caso Ansul, asunto C-40/01=Rec. 2003, pp. I-2441 y ss, se sefiala que:

Los registros de marcas no pueden ser meros depdsitos de signos emboscados a la espera de
que cualquier incauto pretenda utilizarlos y, sélo entonces, ser esgrimidos con &nimo, cuando
menos, especulativo. Al contrario, han de ser fiel reflejo de la realidad, de las indicaciones
que las empresas utilizan en el mercado para distinguir sus productos y sus servicios. En las
oficinas de propiedad industrial sélo cabe consignar aquellas marcas que participan en la vida
comercial [...]. (Citado por Ferndndez-Nd6voa, 2009, p. 702; énfasis afiadido)

Por su parte, para Fernandez-Novoa, Otero y Botana (2009), “la situacion ideal deberia
ser que en el Registro figurasen Unicamente las marcas realmente usadas, y que, en
consecuencia, se eliminasen del Registro las marcas que no hubiesen sido usadas en un plazo
determinado” (p. 702). En tal sentido, de acuerdo con lo abordado respecto a la cancelacion
de marca registrada, el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion detalla que, a solicitud de cualquier persona interesada, se puede
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requerir la cancelacion del registro de una denominacién, la cual no haya sido utilizada por su
titular por tres afios consecutivos, quien a su vez deberd probar el uso del signo segun los
medios detallados previamente (COESCCI, 2016). Es decir, en el caso de esta accion, la
solicitud interpuesta por cualquier ciudadano deberia ser aceptada como legitimacion activa
sin el requerimiento de la prueba del “legitimo interés”.

Resulta 16gico pensar que cualquier persona pueda solicitar la cancelacion de una
marca luego de tres afios de inactividad, puesto que, de acuerdo con lo analizado previamente,
debemos recordar que no existe logica en registrar una marca para luego no usarla, ya que esa
no es su naturaleza y tampoco hace mencién a la connotacién mercantil que esta conlleva.
Ademas, debe tomarse en cuenta que el fin altimo del derecho marcario es la proteccion de
los consumidores; a este respecto, la existencia de una marca que va en contra de su propia
naturaleza podria llegar a afectar al consumidor, por ejemplo, causandole confusion.

Conforme lo expuesto, refiriéndose a los signos “30S” y “30-S”, los mismos fueron
registrados a titulo de marca para identificar la prestacion del servicio de publicidad, gestidn
de negocios comerciales y trabajos de oficina; en otras palabras, son marcas con todas las
facultades que esto conlleva. Sin embargo, es importante considerar dos aspectos: el primero,
conforme ha sido mencionado en esta investigacion, la Presidencia de la Republica
representada por el Presidente, quien a su vez seria titular de las denominaciones aqui
estudiadas, por mandato de la Constitucion y la ley, no puede prestar los servicios de la Clase
Internacional No. 35 identificados por estos signos, ya que esta facultad no se enmarca entre
las potestades que conforme el articulo 147 de la Constitucion de la Republica del Ecuador el
Presidente o Presidenta puede efectuar, y de hacerlo esto seria inconstitucional y contrario a

lo que permite la ley segun el articulo 226 de la Constitucion (CRE, 2008).
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De conformidad con el segundo aspecto, se debe considerar que los signos aqui
aludidos fueron calificados por la autoridad competente (IEPI, actualmente Senadi) como
marcas de servicios; es decir, para prestar los servicios sefialados en su registro a favor de un
tercero que lo demande en el mercado. Sin embargo, han sido utilizados para publicitar un
hecho penoso para la historia del Ecuador. Dicho de otro modo, el titular de las
denominaciones las registr0 para prestar el servicio de publicidad, pero en cambio
deliberadamente hizo publicidad con ellas, lo cual ciertamente no se relaciona a la naturaleza
de las marcas.

Por otro lado, vale la pena considerar que, desde que termind el mandato del
expresidente Rafael Correa el 24 de mayo de 2017 y dio paso al Gobierno del actual presidente
Lenin Moreno, los signos materia de este estudio no han sido utilizados de ninguna manera.
No obstante, es importante considerar principalmente que, si las denominaciones “30S” y “30-
S” registradas a titulo de marca, desde su origen no han sido utilizadas para y como fueron
inscritas, ha sido por decision de su titular; en consecuencia, no se podria alegar fuerza mayor
0 caso fortuito.

Asimismo, debe tenerse presente que si el titular de los signos aqui estudiados, por su
naturaleza no puede ejercer el comercio, es de suponer gque no existiran facturas, registros de
venta, auditorias, entre otros documentos que respalden, tanto la colocacion de sus servicios
en el comercio como el uso de las denominaciones conforme las directrices analizadas
previamente. En otros términos, probar un uso real y efectivo de los signos por obvias razones
no seria posible, por ende, se debe inferir que jamas han sido usados conforme la naturaleza

que les fue impuesta, es decir, como marcas. Por consiguiente, ;/Se podria interponer una
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accion de cancelacion del registro de las denominaciones “30S” y “30-S” alegando falta de
uso?

Cabe puntualizar que, respecto a la accidn de cancelacion de marca registrada por falta
de uso, de acuerdo con Vera (2017), “la Accién de Cancelacion en sus diferentes formas, no
encaja de manera formal con el concepto de recurso administrativo, pero si es una accion
administrativa 0 medio administrativo eficiente que busca dejar sin efecto un derecho
oportuno y legalmente adquirido [...]” (p. 208). En tal sentido, el Cédigo Organico de la

Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion sefiala que:

Recibida una solicitud de cancelacion, se notificara al titular de la marca registrada para que,
dentro del término de sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacién, haga valer, si
lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas. Vencido el término al que se
refiere este articulo, se decidira sobre la cancelacién o no del registro de la marca mediante
resolucién debidamente motivada. (COESCCI, 2016, art. 386)

Debe afadirse que el Organo Colegiado de Derechos Intelectuales, es el organismo
competente para conocer y resolver la accion de cancelacion de registro de marca por falta de

uso (DE-356, 2018).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las denominaciones “30S” y “30-S” fueron registradas a titulo de marca, lo cual les
faculta ofertar los servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales y trabajos de
oficina en favor de un tercero que lo demande en el mercado.

Las marcas son el signo que productores o prestadores colocan sobre sus productos y/o
servicios, respectivamente, con la finalidad de identificarlos y diferenciarlos de los existentes
en el mercado y asi facilitar la eleccion del consumidor. En tal sentido, las denominaciones
“30S” y “30-S” fueron registradas como marcas, sin embargo, indiscutiblemente incumplen
la finalidad de todo signo marcario.

Acerca de las funciones de las marcas, los signos “30S” y “30-S” no pueden cumplir
con ninguna funcion, ya que —respecto a la funcion distintiva— carecen de producto y/o
servicio claramente identificado.

Refiriéndose a la funcion de procedencia empresarial, es innegable que nacieron de un
Gobierno manchado por la corrupcion, juicios bajo tela de duda, entre otros aspectos; no
obstante, lo realmente importante aqui —mas alla del comportamiento adoptado por sus
titulares— son las cualidades intrinsecas de los signos aqui estudiados las cuales evocan un
hecho.

Acerca de la funcién indicadora de la calidad, pensar en niveles de calidad en torno a
una denominacion relacionada con muerte, caos e inestabilidad politica y social, resulta
ilégico.

Con relacion a la funciéon de Goodwill fundamentada en el criterio reputacional del

consumidor, dificilmente los signos aqui estudiados podrian Ilegar a cumplir con esta funcién,
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debido a la falta de producto y/o servicio identificable; sin embargo, de tenerlo
inmediatamente seria relacionado a los sucesos del 30 de septiembre del 2010.

Respecto de la funcion publicitaria, tomando en cuenta la connotacion social de los
signos aqui estudiados, resulta ilogico e inmoral publicitar servicios por medio de los mismos;
se debe tener cierto nivel de respeto a la memoria de los fallecidos.

Se ha llegado a la conclusion de que la titularidad de un signo implica el usufructuar
con este; es decir, generar ganancias. En este sentido, resulta una afrenta contra la memoria
colectiva y, principalmente, para las victimas la existencia de denominaciones como las aqui
estudiadas a titulo de marca.

La prestacién del servicio de publicidad a favor de un tercero implica promocionar
determinados bienes y/o servicios a cambio de una contraprestacion. Por tanto, resulta
moralmente inaceptable haber registrado las denominaciones “30S” y “30-S” como marcas
prestadoras del servicio de publicidad, para luego utilizarlas como un medio para publicitar
frases como “El dia en que triunfd la democracia en Ecuador” y transmitir la postura de un
gobierno respecto a un hecho, tomando en cuenta que en el 30 de septiembre el 2010 existieron
graves violaciones a los derechos humanos.

El Estado ecuatoriano titular de las denominaciones materia de este estudio, por
mandato constitucional no puede extralimitar sus potestades. De este modo, no puede ejercer
el comercio por medio de la prestacion de los servicios sefialados en el registro de los signos
“30S” y “30-S “, puesto que, ademas el Estado persigue un fin social mas no mercantil.

La prestacién de algun tipo de servicio —identificado por las denominaciones aqui

estudiadas— resulta moralmente inaceptable, dado que los elementos dominantes de las
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mismas y la forma en la que fueron puestas en conocimiento de la ciudadania, indudablemente
se refiere a un hecho penoso y ofensivo que perdurara en la memoria colectiva.

Si las denominaciones “30S” y “30-S” hubiesen sido registradas por un particular para
prestar los mismos tipos de servicios de la Clase Internacional No. 35, no deja de resultar
ofensiva la idea de lucrar mediante el uso de signos que involucran la muerte de cinco personas
en circunstancias aun no esclarecidas.

Las caracteristicas morfoldgicas de los signos aqui estudiados, los vuelve ildgica e
inmoralmente aptos para distinguir los servicios especificados en su registro.

Las denominaciones “30S” y “30-S” constituyen designaciones de uso comun que no
Unicamente forman parte de usanza ecuatoriana, sino también del mundo entero, debido a que
la utilizacién de un determinado conjunto de letras y nimeros para referirse a hechos con
relevancia social es normal en cualquier sociedad; por ejemplo: 911, 12oct, 23F.

El examen de registro practicado a las denominaciones materia de este estudio, se lo
realizo sin considerar situaciones de fondo; es decir, se analizaron muy superficialmente los
signos para terminar argumentando tajantemente que no incurren en prohibiciones absolutas
o relativas; hecho que se constata al identificar que en la resolucion de registro, la
administracion arguye que por no haber encontrado registros previos que sean similares o
idénticos a los signos “30S” y “30-S”, estos no son de uso comun. Sin embargo, cabe recordar
que el ser de uso comun no esta determinado por el registro.

Los signos “30S” y “30-S” evocan un penoso hecho suscitado en Ecuador y, a su vez,
transmiten una idea erronea respecto a lo que sucedio el 30 de septiembre del 2010; en
consecuencia, vulneran principios y valores basicos de una sociedad como la dignidad, ya que

banalizan un hecho de relevancia social, haciéndolo pasar como un dia de triunfo.
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La prohibicién absoluta de registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al orden
publico y a las buenas costumbres busca proteger al consumidor y al publico en general de
marcas, las cuales podrian llegar a afectarlos.

La aplicacion de la prohibicion de registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al
orden publico y a las buenas costumbres implica equilibrar valores y principios morales de los
ciudadanos excesivamente liberales y los absolutamente moralistas a fin de analizar el signo
desde la oOptica de un ciudadano o consumidor medio entendido en valores y principios
morales.

Las caracteristicas intrinsecas de las denominaciones “30S” y “30-S” las relacionan a
los aciagos hechos del 30 de septiembre del 2010, dia en el que el orden publico del Ecuador
fue alterado, por consiguiente, incurren en la prohibicién absoluta de registro de signos
contrarios a la ley, a la moral, al orden publico y a las buenas costumbres. Por eso se deberia
interponer un recurso de revisién para solicitar la nulidad del registro de las denominaciones
en cuestién, tomando en cuenta que esta accidn por su naturaleza es imprescriptible.

Revisado el articulo 378 del Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, se concluye que la cancelacion por falta de uso
procede Unicamente a peticion de cualquier persona y mas no de oficio. De este modo, se
deberia reformar el articulo en mencion incluyendo la cancelacion de oficio a fin de que el
Senadi optimice y actualice los depdsitos de marcas, manteniendo aquellas que se encuentran
actualmente en uso real y efectivo en el comercio.

Los signos, desde que vieron la luz del dia, fueron utilizados para realizar la auto
publicidad de un hecho; es decir, no han sido utilizados para y como lo que fueron inscritos.

Ademas, tomando en cuenta que el Gobierno actual ya no los utiliza de la manera en la que lo
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hacia el régimen anterior, constituyen signos que incurren en falta de uso. Por esa razén se
deberia interponer la correspondiente accion de cancelacion alegando lo manifestado en este
estudio.

No existe normativa que prohiba a las instituciones publicas el registro de
denominaciones; sin embargo, la autoridad competente en propiedad intelectual deberia
aceptar el registro de aquellos signos que se enmarquen en las competencias y facultades que
pueda desempefiar la institucion solicitante o, a su vez, se deberia aceptar Unicamente las
solicitudes de registro de aquellas denominaciones que vayan segun lo establecido por el
Cadigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
(Cédigo Ingenios) acerca de la marca pais.

A partir de la investigacion realizada en la institucion Senadi y verificado el Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, se concluye
gue no se encuentra normado el tiempo en el cual una marca deberia ser aprobada. En este
sentido, contrastando el registro de las denominaciones aqui estudiadas, cuyo proceso tardd
alrededor de un afio, cuando el registro de cualquier tipo de denominacion por lo general tiene
una duracion de dos afios, se deberian establecer lineamientos internos en la institucion Senadi
o reformarse el Codigo Ingenios, estableciendo plazos sobre los cuales cada etapa de registro
de un signo deberia durar y no dejarlo a criterio de la autoridad.

El 30 de septiembre de 2010 constituye un hecho de relevancia social, el cual versa
acerca de sucesos de inestabilidad politica y social que fueron en contra del orden pablico del
Ecuador, acontecimiento que no es Unicamente de conocimiento nacional, sino también

internacional; en consecuencia, los signos “30S” y “30-S”, por sus caracteristicas intrinsecas,
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deberian ser retirados del mercado ya que los hechos a los cuales se remiten, vulneran valores

y principios fundamentales.
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ANEXO 1

RESOLUCION DE CONCESION DEL SIGNO “30S”

Fuente: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Registro nimero 2207-2012.

®IEPI Aot

L. T
INSTITUTO ECUATORIAND DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI ;.,"i,'}j—
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Trémite Mo, IEPHUIO-PI-S0-2011-8816-RE, de egistro del signo 305,

INSTITUTO ECUATORIANG DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL |EPL- Direccidn Naclonal de
Prapiedad Industrial.- Quitc DM, 10 da mayo da 2012 a las 09h17.

ANTECEDENTES:

El 16 de sepSembre de 2011, la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA NACICHMAL
DE ADSMMNESTRACION PUBLICA saolisia & registra dal signo 305 para a proteger los servicios
enuncisdos an la clase intemacional No. 35, en especal: publicided, gesidn de negocios
comerciakes y irabajos de oficina,

El 14 de diciembre de 2011, la ING. MAGALl ORELLAMA presenta oposicién al registro de los
signoe 305, 20-5 y PROHIBIDO OLVIDAR, argursentands gue las marcas solicitadas carecan de
distiMividad, son designacionas comunes 0 usualkes del servicio; vy, que son conltraries & la ley, ala
moral, &l orden plblico o a las buenas cestumbres.

El misma 14 de diciermbre de 2011, el DR. ANDRES PAEZ BEMALCAZAR presanla oposician al
registro da los Signos 305, 30-5 y PROHIBIDO OLVIDAR, argumentands que: 1) “La figura de la
PROPIEDAD INTELECTUAL carmesgande a los aclos de creacion propia, individual @ inédita de un
signo distintve que antes no hubiere side ceado o inventado por ofra persona. Ese tipo de
propiedad se adguens, por ko fanto, come consecuencia de un acto creative gue nace de una
persona ¥ que, en tales drowunstancias, no puede ser oblelo de apropiacidn de pare de otra
parsona”, 2) "La expresin genérica "PROHIBIDD OLVIDAR® comesponde al dlbwum de canciones
titutads *Caminands” del cantautor de nacionalidad panamefa Fubén Blades, cuys cancin
principal se titula “prohitido olvidar™; 3) "Respects de los signes d@slintives “30-5° o “305", que sa
originaron a partir de los aciagos hechos dal 30 de sepliembre del 2010 gque son de dominic
plblico, ¥ gue constiuyen una abrevistura de esia fecha, ha sido de uso gensralizado en el
Ecuadaor, que ha sido utlizado principafments de ks medios de comunicacidn y por el pdblico en
general par ko gue es un gigno disinthvo gue s ha wulgarizado v, por o tanto, no peede ser objels
de apropiacidn por parte de ninguna persena...”; 4) “Para inscrigir los signos dstinlives "30-37,
“3057 o "Prohibido Qlvidar®, de acuerdo al Ard. 5 de la Ley de Propiedad Infelectual debe probar que
&l Poder Ejecutive o la Secrelaria de Administracion Pabsica o cualquier otra persona natural o
juridica gue son los autores, inventores o creadores del signo dencminativo y que lo han senido
utilizando elios exchsivamente, heches cue se leman imposibles puesto gue guads damostrado
que dichos signos, por un kado son de propiedad ajena como &l easo del cantautor Rubén Elades, v
por otro son signos walgarizados por la notable y consfante difusién a fravés de diversos canales
gue han sufrido dichos signos.”; §5) “Finalments, denbio dé s Fes ramies referidos an ests
documents, ks peticiones de registro constan firmadas v rubrhcadas por & Abogado Oscar Pico
Solorzans, con malricula Mo, 128085, guien también es @ Subsecralario Nacional de &
Administracion Piblica, es decir, sarvidor pdblico, tal como aparece del Decrela Ejgculive No. 4 del
15 de energ 2007, que carre @ fojas 4 da los procesos; siendo servidor poblios jamas pudo habsar
sida Abopade Patrocinador de las peticdiones de Regisiro por estar expresamente profubiado de
hacerlo d& acuerdo la ley, par ko cual las peticiones deban ser rechazadas par ne curmnplir con los
requisilos legales v reglamentarios y por cuanto su formalizacion rifke con expresas nofmmas kegales
al estar suscrtas por un profesional gue al esier cumpliends funciones pablicas no pusde &jercer
libremante su profesion y no puede suscrblr pettonos e registro como los mencionades por estar
expresamente prohibido por el Art. 328 del Codigo Organico de la Funcion JW'E'I’
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El 15 de dciernbre de 2011, ol DR JUAN CARLOS SOLINES MOREMQ presenta oposicitn al
registra de |la marca 305, manifestands que la marca solicilada es una fecha histdrica de Inends
Colactivg; 8 una denominacién da uso comun y carece de distintividad; la funcion comercial de |a
marca &2 conlrapene a la naturaleza del Estado; es una marca confra la moral y conciencla piblica,

Adamas, en la misma fecha, el sefor JOSE REBOLLEDD GARCES a nombre del Movimiento
Fontepllas-305, presenta oposicin a |as solicitudes de registro de las marcas 305 y 30-5,
arguyendd gue &l referids Movimiento Politico ya regisird con aneriordad su nombre ante el
Consajo Maclonal Electoral,

Medianta providencia de 10 de enero de 2012 v notficada el 11 g2l mismo mes ¥ afio, 58 depuss
1) Agregar al expediente copias certficadas de las oposiciones presentadas por e Dr. Andrés Péez
Benalcazar y José Rebolledo Garods respectivaments; en virtud de lo dispuesto en o fiteral o del
aticulo 149 de la Decisidn 488 de ln Comumidad Andina, no se admitid a tedmite las oposiclones
sefialadas en el presants numeral, por ne adjuntar |a tese comespondients para preseriacitn de
oposicionas oe signos dsbintivos, 7) Agregar al expediente copla cerlficada de la oposicidn
presentada por la Ing. Magali Creflana dendro dal lérming cormespondiants; previa a correr traslado
a la parte solicitante con el referida escrito de oposicion, an virled del numeral segundo dal articulo
143 del Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de |a Funcidn Ejecutiva, se concedid a |a Ing.
Magali Qrellana el tdrmino de diez dias para que aclare cudl es el tramile de solicitud de registro de
marca especifico & que ee adjunta i fasa Mo, 430333 da 14 de dicembre de 2011 para trEmite de
opasiciones de signos distintves; 3} Corer taslade a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,
SECRETARLA NACIONAL DE ADMIMISTRACION PUBLICA con la oposicién presentada por el
DR, JUAN CARLOS SOLINES MORENO, concediéndole el tdrmino de treinta dias para que
conbeste; ¥, ) En virtud del Art. 146 de la Decisidn 485 de la Comisidn de la Comunidad Andina
conceder al DR, JUAN CARLOS SOLINES MOREND & término de treinta dias para que presants
las prusbas que sustentan su oposicidn, sin que hasta la presente facha haya ejercido su darecho.

Con aficio No. AN-MO-020-2012 de la Asamblea Nacional, presentado el 19 de enero de 2012, 1a
ING. MAGALI ORELLANA aclard que su opesicion presentada el 14 de dicembre de 2011, astaba
dirigida al tramite de solicitud de registro Ne. IEPI-LNO-PI-50-2011-8815-RE. el cual coresponde a
la denominacadn PROHIBIDD QLVIDAR.

El 24 de enero del 2012, o DR, ANDRES PAEZ BENALCAZAR, presents ofico Mo.- 2785-APB-
2012-AH, en virlud del cual solicita se revogque |a providencia de 10 de enaro de 2042, en la cual no
g8 admite @ Iramile l oposicidn por & presentada, argumentande lo siguiente: 1) "W
comparecencia fue en calided de Asambleista, y siendo atribucion de la AsarmBiea Nacions!
fiscalizar log acios de las funciones Ejecutiva, Electoral v de Transparencia y Contrel Social y otros
drgenos del poder publico, tal como o establece el numeral ) dal A 12 da la Ley Organica de la
Funcidn Legisiativa, por lo que no tanga ningdn interés particular ni derecho de propiedad sobre al
signo digtintiva *305°, por eso resulta sorprendente que s& me exija el pago de una tasa, para sar
considerado dendro de este proceso”; y. 2) “El trémibe del registro de signos distintives, es un
tramite administrative plblico y no trdmite judcial, por lo tanto no requiero ser parte procesal, o
Unico que pretendo es que dendro de esta paticidn se fome en consideraciin mis efirmacianes y
razonamientos que realicé en mi escrifo de oposicidn, ya que el pretender regisirar el signo
distiniive "305° es un aclo polilico del Gobiermno, y el IEPI, no puede ni tiene compatencia para
recancoer signos dstintivos, para que ssan ulilizadas poliicaments”

Medante providanca de 15 de febrers d= 3012, v notficads en la misma fecha, se ralifics en todas
sus paries & la providencia de 10 de enero de 2042 y notificada el 11 del mismo mes v adfo,
mediante ka cual no se admitié a tramie la oposicin presentada por o) DR ANDRES PAEZ
BEMALCAZAR; y ademas, se agregd el oficio No. AN-MO-020-2012 de la Asamblea Macianal, &n
vifud del cual se aclard que |a oposicidn presentada el 14 de diciembre de 2011 por la ING,
MAGALI ORELLANA, estaba dingida al trdmite de soliciud de regisire Mo, IEPI-UIO-PI-S0-2011-
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G815-RE, &l cusl comesponde 3 la denominacién PROHIBIDG OLVIDAR. razén por la que se |
redificd por Giima vez a la refarida asambleista denlrs el presanta tramite.

Bl 22 de febrero de 2012, la PRESIDEMGCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARLA NACIONAL DE
ADMINISTRACICM POBLICA prasenta escrita de confestacion a la oposicidn planteada por el DR
JUAM CARLOS SOLINES MORERD, en la cual se niega los hundamentos de hecho y de derecho
eagrimidos por ¢ opesitar y 52 saolicita &l registro de la marca 305,

A Iravée de providencia de 12 de marzo de 2012 y nofificada en la misma fecha, se come traslado
al DR, JUAH CARLOS SOLINES MOREMD con e refarido escrifo de conbestacidn,

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que el artlouls 322 de la Constilucidn de la Replblica, dentro del Capitulo Sexta y [a
Seccion Segunda que trata sobre los Tipos de Propisdad, determina: “se reconcce la propiedad
intlectual de acuerda con las condiciones que safiale la ley. Se prohlbe toda forma de aprapiacidn
de conocimientos colectivos, en &l Ambite de las cienciag, tecnologias y saberes ancesirales. Se
prohibe tarmbién ka apropackin sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biolbgica y
la agro-biodiversadad”

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que disponen ks As. 150 de la Decisitn 435 de la
Camizién de la Comunidad Andina ¥ 210 de |z Ley da Propiedad Intsleciual, la Direccidn Nacional
de Propledad Industrial debe resolver sobre |a concesion o denegacion de una marca.

TERCERD.- Que la Decisitn 465 de la Comunidad Andina esfipula en su arficule Mo, 134 que:
*constiluir marca cuslquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podran regslrarse como marcas los signos susceplitkes de representacidn grafica’, eslo en
concondancia can el aficulo194 de la Lay de Propiedad Intelectual.

CUARTD,- Que una marca para sar considerada comao tal debe reunir los requisitos de distintividad
¥ susceptibiidad de representacin grafica, y en el caso de oposicidn plantaada se han de aplicar
las reglas de comparacitn a lode el conjurte de las marcas enfrentadas, reglas que segun las ha
delineado Ia doctrina y |a jurisprudencia del Tribunal de Jusficia de la Comunidad Andina, consisten
en que el andlisis dabe hacersa bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen |a vision
da conjunto y la de las paries o elementos que componen las marcas enlrentadas, pero se advierte
que &sta s hace en funcitn de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse
dentre del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer & peso o la incidencia gue tienen
en dele y asi esiablecer si hay sernejanza o no la hay, con la consecuente confundibiidad o
distintividad respectivamanta y no de manera aistada,

Al respects, el Tribunal Anding de Justicia danfre del process 30-IP-2011, indica lo siguienle: “La
suscapliibiidad de representackdn grifica juntamente con |a distntividad, constiluyen los requesitos
expresamente exigidos”,

La susceptibilidad de representacidn grafica, e la aplitud que tene un signa da sar desariio o
reproducide en palabras, imégenes, frmulas u ofros soportes, es decir, en algo perceptible para
ser capledo por al pliice consumidor,

La distintividad, es la capacidad que liens un signo para individualizar, identificar y diferenciar en
&l mercado loe productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuarko o8 salaccions.
Es conskderada como caracheristica esencial que debe reunir fodo signo para ser registrado como
marca y conslituye el presupuesto indspensable para que ésta cumpla su funcién principal de
identificar & indicar el origen empresarial ¥, &n su caso, incluso, la cafidad del praducto o servicio,
s fesss de onfusion narsnninniﬁn‘.‘p)
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Del analisie de las oposiciones presentadss, ninguna de ellas contiena como angumento de legitimo
interés |a afeclacidn de un registro similar o idénlico @l solicitade. Dicho esto, es impartante
destacar que pese a no existic un conflicto con un signo anterior debidamante protegda, es sin
amoargo indispensaiie que esta autoridad analice la distintividad del signo solicitedo, consideranda
las nufidades absolulas y relativas que nuestra Ley de Propiedad Intelectual y |a Decisidn 488 del
Reégimen Comin sobre Progiedad Indusirial consagran.

Efectuado el andlss mencionado en e pdrrafo precedente, esta auloridad ha determinado que el
signo soliciiade no incurre en viclacién a |8 normative apicable, esto &5, no e aNmarca en ninguna
de ks causales de nulidades absolulas v relstivas que |a legiskaciin confiene

Do acuerdo & [o anteriormende expuesto, y en cuanto & la falla de novedad alegada por el D,
Andrés Paez Banalcazar, a pesar de que su oposicitn no proceds, B8 necesaric aclarar que la falia
de novedad u originalidad de una marca NO es un requisito legal, contrano a ko que sucede en ks
patentes de mvencion o el derecho de aulor, por ejempla. Asi lo asume & lustre doctrinaro Cados
Femandaz- Névoa cuande indica *Ni la novedad ni la originalidad son, por tanto, requisitos de ta
marca; & unico requisito exigible es el cardcter distintve dal signoe.™

QUINTO.- Es de vital obligacién por parte de esta sutonided, recordar a kos oponentes que al uso
de una marca estd previsto denlro Sel dmbilo comerdial, pues, de acuerdo a las definiciones
enunciadas en el coneiderande TERCERD de la presente resolucidn, se fratan de signos que
sirven para distingulr preductos y servicios DENTRO DEL MERCADO,

En este sentido, la marca cumnple varias funciones, tales coma fa de indicar ol origen empresarial
de un producto o sandcio y [a calidad del mismo, antre ofras. Al ser éstas las dnicas funciones de la
marca, se enfiende que el arguments planteado por el Dr. José Rebolleds Garcés, segin el cual
deberia impadirse el registro de la marca 305 por el registro previo @l nombre dal Movimieno
Fontepias-305 an el Consejo Nacional Electoral, no es procedente puestc que las marcas se
circunscriben al ambio comercial para proteger productos v sarviclos, mas ro para identifcar una
temsdencia poliica o un determinado movimignio politics.

De igual manera, lo alegado por e Or. Andrés Péez Benalcazar al sefialar que "al IEP] no puede ni
tiene compelencia para reconocer signos distintives, para que sean utiizadas politicamente™ no
tiene cabida pues e |EFI, y especificamants esta Direccitn, de acuerdo a los arliculos citados en el
considerands SEGUNDO de esta Resclucidn, esté facultada para conceder o denegar el registro
de marcas, enliéndase por ellas los signoe distirtivos presentes dentro dal meneads. El usa que e
lee d& dependerd enionces de cads Glule v esta Direccion no estd aulorizada par la Ley para
elucubrar sobre k3 validez del future v eveniual use de una marca, axigir pruebas da usoa
anlencres ala solicitud de reglatro, o peor aon, denegar un registro en base a ele

SEXTO.- Que respects de las oposiclones presentadas por el Dr. Andrés Pdez Benalcdzar ¥ Jogs
Rebolledo Garoés, respectivamants, |ag mismas ne fusron admitidas a trémite en providencia de 10
de enerc de 2012 y notificada el 11 del mismo mes y afio, toda vez que no adjuntaron la tasa
rorespondients cara presentacidn de oposiciones de signos distintivos. v por lo Eanks, incurtaron
en lo estipulads por el Heral ¢) del artlculs 149 de la decisisn 286 de la Comunidad Andinag, que &
la letra manda: “La oficina nacional competents no considerard admitidas & trémite las apesicionas
que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: ¢) Que no haya pagado las tasas de
framitacian comespondianes”,

SEPTIMO.- Que en lo referente a la oposician planteada por la ING, MAGALI ORELLAMA, con
oficio No. AM-MO-020-2012 de la Asamblea Nacional recibido e 19 de enero de 2012, |a

' Dr. Fersdnder Newoa Carios. Trosadn dhee Derecho de Marces, Sepands Edicidn, Marcul Paiy, Ediciones luridices v Sooibs,
54 Pebardrid, 2004, Pa.20
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mencionada Asamblalsta aclard que su oposicion presentada el 14 de diclembra de 2011, estaba
dirigica &l irdmile de solicitud de registro Mo, IEFI-UIC-PI-50-2011-9315-RE, &l cusl comesponde a
ka depaminscion PROHIBIDO OLVIDAR, raztn por la cual la ING, MAGALI ORELLANA no es parte
procesal dentro de la presante causa.

OCTAVO.- Que en relacién a la oposicién planteada por &l DR, JUAN CARLOS SOLINES
MOREMC, el articuls 322 de la Constitucidn del Ecuador dice: “se reconoos la propiedad infelectusl
de acuerds con las condiciones que sefale la ey, Se prohibe foda forma de apropiacion de
conocimientos colectives, en o ambito de las clenclas, tecnologias y saberes ancestrales.
Se prohibe también la apropiacidn sobre los recurscs gendticos que contienen la diversidad
bisldgica v la agro-biodiversidad” (Enfasis agregado). De la lectura del articulo sefialado, se
desprends caremente qua esta prohibicidn esta relacionada con los saberes ancestrales ¥
conocimiendos  tradicionales de las comunidades, pueblos vy  nacionalldades  indigenas,
afroamericanas y moniublas del Ecuador, por ko tarta mal s puede penzar que la misma hace
referencia a la blulasdad que se pueds constiuir sobre un signo distintivo. En definitiva e
prohibicidn del aiculs 322 de la Constitucidn hace referencia a gue el Estado ecuatoriano no
reconccerd mingln derscho, induido el de propiedad intelectual, sobre producitos dervedos o
sintetizados cblenides a parir del conocimiento colectivo asocisds a la biodiversidad naclonal.

La solicited de regisiro de un signe distintvo (marca) no constiuye un conotimiants colectivg, par
o que mal 58 peede prelendsr que bajo este argumento la auloridad rechace una soliciud de
registre e signo distngiva, muy por el confraro nuestra nomativa nacional de progiedad inteleciual
congagra exprasamants que s& puede regisirar una manca:

CAPITULD Wi

DE LAS MARCAS

SECCION |

OE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO

At 104 Sp ondenderd Dor Maved SuaUisr Sono gue Sirva para (VEimguT

produeios & Sanicios an af mercedn,

Podrin regisirarse como meces Ios sgros quw sean suficionfomonits

distintivas i suscapdiblas o repressniacin grifce

Tamiién podrin regishams como Mecs 05 BMES COMSTIRES, Semp

qug ne comengen alusionss 4 oroduclos & MAICAs Simlans & GREMEORs

Que puedan pafudicer @ diehos produclos o matas

Las asociscionss de producions, fabricanfes, prastasores de sericios,

r:- rupos o persanas, fegaimene oslablesidod,

Msjpamﬂwm“'m ol mercado ios producios o

m:hmwugm

MOVEMNO.- Que en virfud del articulo 211 de la Ley de Propiedad Inbeleciual la Direccidn Mackonal
de Propidad Industrial debe realizar el examen de registrabilided de las sobciludes de regsin
marcarns, ¥, realzeda la bisqueda en ks archivos de esta Dirsccitn Nacional se pudo constatar [
no exiglencia de registros dentro de ka clase infemacionsl No. 35 que wsen la denominacion "3057
térring que por o tanto no 85 de uso comin respecto de los servicios que pretends profeges, e5ta
@8, log servicios enunciados en la clase internacional safialada, en especial: publicidad, gestion de
negocios comerndales y rabajos de oficina,

En esle sentido, & Tribunal Andno de Juslica ha aclwado que: “la profibicién se dinge a evitar

que vocables o signes que g2 refieran &l nombre de los producios gue [a Marca ampara y qua son

utlizados en forma ordinaria v necesaria para denominardos o identificarlos se constiuyan en

dereche exchusive de su tilular, limitanda su uso a ofros comerciantas o productores.” (27-IP-85), ko

cual no & da an el caso que NOS HSURE por o que, consiguientemente, no cabe esta Pfﬂmﬂﬂﬂﬂ
L4

i Ley de Propisdad [eselecosal, Ley Moo 33, Begisiro Oficial Mo, 330 de |9 de mayo de 199,
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En efecto, ol signo 305 no es consderads como wn Signe de uso comdn para dentificar servicios
de publicidad v de la clase intemacional 35 en & mercado, més alla del conccimienta que tenga &
poblico de de las expresiones 303 o 30-5 asocadas a los hechos ocurridos el 30 de Sestiembre
del 2010,

En concordancia con by indicado, &l Tribumal Andino ha manifestado ko siguiente: “Este Tribunal ha
precisado también que: ) en el camps docirinal (..} las palabres pusden wsarse an un senfido
distints @& su significedo inicial o propio, de modo figurado o medaférico, y adguinr asi una fuerza
expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distinfiva en relacidn con determinads praducts o
servicio, Una expresion utilizada en un contexto eriginal en relacidn con el objelo, puede asi dejar
de ser gendnca, juridicamente hablande, Cortra ests posibilidad, adrmilida por la doctring, no
regulta valido of arguments consistents en sostensr que quien registra una Marca Necesasaments
menapaliza el vocablo, ya que —par supuesto— Gsie podrd continuar siendo ubzads Rrements
en el lenguaje comln, en su senlide propia, sin confundirse por el con la marca, puests guee va no
existiria relacidn alguna con el products o servicoe en refarencia™,

DECIMO.- Clue los requisites para que un eigne sea registradc como mBrce e encueniran
eslablecidos en el articulo 194 de la Lay de Propiedad Intelectual de la siquisnte manera: “Podrin
registrase como marcas los signos que sean suficentemente distindivos v susceplitles de
representacion grifica”, esto en concordancia con e arffcule 134 de |a Decislon 465 de la
Comunidad Andina, De los archivos de esta Direccidn se desprende gue varias entidades piblcas
resizan regslros marcanos, asi fenemos: CARCHI PRODUCTIVG ¥ LOGOTIPO A COLORES,
titulz Mo, 89-09, clase nternacional Mo. 41, a favor del Gobiemo Provincial del Carchi: SIMERT
SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO, thulo Mo. 10651-04
clase intemacional No. 38, & favor del Municipio de Loja; QUEVEDO CIUDAD DEL RIQ +
GRAFICA A COLORES, titulo Mo, 60B-12, clase intermacional Mo, 41, a favor del Gobiermo
Autdnomo Descentralizado Municipal de Queveds; LA PATRIA YA ES DE TODOS, tiula Ma. 2030-
08, dlase intermacional No. 35, a favor de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA; entre ofros. De lo enunciado se desprende que |as
enlidades pibicas soficitan registros de marcas, sin que ello represente una actividad atlemtaloria a
loe dereches de la ciudadania en general.

UNDECIMO.- Cue en ef punto ndmere 2.4 de |a oposicidn planteada por el DR, JUAN CARLOS
SOLINES MORENO, este alega que la marca solicitada 305 va condra la morsl y conclencla piilica
con 8l sigulente argumento; “Por los motivos expuestos en los prafos anteriores, |a fecha 30 de
Septiembre y todas sus abreviacionas son parte de una historia reciente del Ecuador y representan
acontecimientos dolorosos que la socieded ecualoriana aun estd procesandn. Pretender registrar
868 signo denominativo bajo la Clase Intemacional 35, referda a “publicidad, gestion de negotio
comarciales, administracidn comercial v trabajos de oficing”, constituye una afrenta & la conciencia
piblica y resulta un acto de fata de sensibilidad en aquella fecha, que o goblemo se pretenda
gpropisr de esoe simbolos relacionados con 3 fecha en cusstion™ con b cusl, no se ha
damosirado efectivamente que la marca solictada 305 sea confraria a la moral®, sl orden plblico®

* Procesn 2-1P-89. Sentencia dictada el 19 de ocubre de 1989, publicada en G.0LAC. N 49, del 10 de noviembre de
1989, ey “OFERTA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDHHA

*=1a moral sonstituye b ciencia del bien en peneral; el conjanto de normes de coaducts que la swilis convivencia fija
eiire log Bounbres; la ciencia de las comumbees sociales. La coacoitn, de 3 cual carecen Irs normas morales, sirve de
elementi dilerenciador com respecsn o s noreas juridicas; si bien muchas regles dtize recien por llo ablo el Empar
diel devécho, mientras cieries diposiclonts positivas estin desprovistas de sanchdn en caso de incumplimients, por
uiisidn dul legisladar, por la poca enlided d |a siteacidn o por algunz mzde superior, coma b que lleva a no aplicar uns
PEmA 0 GHEThoS Casns, enlne elles, la condima nrnd'rri-:-lul".{l.‘luclnmnu-d: Dierecho Usal, Cuillermo C“ul:lﬂllu1 Toimi
11, Sextn edicidn, Ruemas Aires, 1968, p. T35

* “EI "orden pablico” debe ser concehido como el congunen de principens paridicos, politicos, moreles ¥ econtdmicos. que
son absohriements obligatorios parn b conservackin del orden soial en un paeblo ¥ en une dpocs desersiisady”,
(Fernindez-Mowia, Tratade de Derecho de bercas, Madrid 2011, p. 15EL
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o a las buenas cosfumbres”; fal como o Setarming el literal p} del articulo 135 de la Decision 488
e ka Caomunidad Andina, &l mismo que sefiglac “No podrén registrarse coma marcas los signos
que: pl Sean conlrarios a la ley, a la moral, &l orden plbico o 8 las buenas cosfumbres™, en
concordancia con el ieral g) del aticulo 185 de la Ley de Propiedad Intelectual. En raztn de ko
indicadn, esta Direccitn considera que la marca 305 no es contraria a la moral al onden piblico o &
las buenas costumbres respects de los sendcios que pretende proteger, esto B, servicios
enuncisdos en la clase intermacional Mo, 35, en especial. pubbcidad, gestidn de negocios
cormerciales y trabajos de oficing.

Paor abia leda, [a doctring del masstro Fermandez Nivoa nos aclara sobre la interpretacion gue debe
darse & esle lipo de prohibiclones sbsokitas pues indica: (... ) De lodos modes, cabe sostener que
ura inlerprelacidn razonable de la norma (...} puede mpedir que ingresen en & Registro de mancas
los signos y simbolos religiosos (paricularments |as efigies y distintivos del culto catdlica).” Es
decir, que dicha prohibicién ha eldo pensada para cesos en los que s atentaria conlra la fie o morl
de cierlos sechores de la ciudadania, slempre gque dicha falle tenga una relacitn directa con el
producta o servicio que prelends armparar,

Aal gl auter antes citado nos sefala “Con respecio a ciertas denominaciones ¢ imagenes habra que
fomar en consideracion la naturaleza de los produclos o servicios 8 bos que pretenda aplicarse |a
marca. Esto es parficularmente cierio en B hipslesis de las marcas constifudas por efigies v
distintivos del culto catélico. La uiilizacidn de los mismos como marca sera liclta cuanda la marca
distinga, por ejemplo, publicacionss rmligiosas, objetos destinados al culty o Incluss cleno tipo de
bebidas alcohdlicas. La marca constituida por una efigie o dstintive del cullo caldlics atentarna, por
&l condrano, conlra &l orden pdblico v las buenas costumbres en & caso de que se dedlingse &
difgrenciar  delerminados articulos de la clesa 25 del Momenclalor o un cerdo lipe de

publicaciones, ™

Casadda claro enbonces que, en el presents caso, no se configura la prohibicion establecida en el
Fieral p) del articuls 135 de la Decisién 486 de la Cormunidad Andina en concordancia con el ieral
gl del articulo 195 de la Ley de Propiedad Inleleciual

DUODECIMG. - Cue realizado el examen de registrabildad y tenlendo en cuanta lo antedomeante
expuesto se concluye que la marca solicitada cumple can los requisitos dal An. 134 de ka Decisidn
488 de la Comisidn de la Comunidad Andina en concordancia con el A, 184 de la Ley de
Propledad Intelectusl, por consiguiente no se encuentra incursa demlro de las prohiblcones
relativas contenidas en |s ketra &) dal At 138 de la Decision 486 de la Comigidn de la Comundad
Andina en consordancia con la letra a) dal Art. 196 da la Ley de Propiedad Inlelectual

Por esias consideraciones, la Direccidn Macional de Propisdad Industrial, en ejercicio de sus
facultades legales,

RESUELVE: 1.- Rechazar |a oposicion presentado por el DR, JUAN CARLOSE SOLIMNES
MOREMC; 2.- Conceder a favor de la PRESIDEMNCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA,
MACIOMAL DE ADMIMISTRACION PUBLICA el registro de la marca 305, para proteger los

 vPar “huenas costumbres” debe emendene ln conformidad de 2 conducts con la moral aceptade o predomisanie sein
ol hisgar y fpnea Buele tener e eepriids in sentido dieo pensnal ¥ no propiomente comencial. ¥ s2 la refiene. entre
oiras, a conducing que chocan con la morl sccial telkes como s prostiuckin, ¢l proxenstisma, |z vagencia, los jeegos
proddbldns, eic. v las conducies delictives sa general. Un signo e cualquies tipo, denominatle o flguretivo gee pueds
extendese como apelogia o sieple propagands de esta clase de conductas, serd entonces imegistrable como sanea™
llj'l'rib-.mal Andine de Justicia, Process Mo d-1P-EE)
’I:l'. Famindaz Mirena Carlos, Op. Cil. Pg250

Dw. Feminder Méwoa Carlos, Op Cii. Pg. 252
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sarvicios enunciados en i clase intemacional Mo, 35, en especial publicidad, gestidn de negocios
comerciales y trabajos de oficing; aréénese la emisidn dal titulo respactivo,

B presenie acto adminsirativo es susceptible de los recursos establecidos en el A, 357 da la Lay
d2 Propiedad Infeleciual, Recurso de Reposicidn ante esta misma Direccida en &l férmino de
guince dias; Recurso de Apelaciin para ante &l Comité de Propiedad Inleleciual, n el beming da
quince dias;, Recurso de Revisiin para ante o Comité de Propedad Indelectual, en los plazos
eqtablecidas en &l Estatute del Régimen Juridico y Administrativy de la Funcids Ejecufiva; o, por
vl junsdicclonal anle une de los Tribunsles Distritales e 2 inisdrati
HOTIFIGUESE.-

ILa resclucidn que antecede s& notificd o dia, 11 Wev 2012
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA NACIONAL DE Anuumuﬁn Plilul.m
en la caslla JUDICIAL QUITO Me, 1581: v al DR. JUAN CARLOS SOLINES MOREND &0 |a

czeila IEP| QUITO No. 44. CERTIFICO.- e
4
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ANEXO 2

ACUERDO DE SUSPENSION DE EXPEDIENTE — SIGNO “23-F”

Fuente: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Expediente No. M2780662-6 — 23-F.
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154 LAZARE LATONACU
Solicibante:
LAZDMAFILME, 5.1
PRADCO 25, 4 DCHA,
MADRID
18014 MADRID

ACUERDO DE SUSPENSLON DE EXPEDIENTE

sdalidad: Mamers: Cluses Sulichtadas:
MARCA NACIONAL 2TB0G6HLG 16, 41
iatintive Sollcitade: Tipe:
13.F MIXTA

Pubhcada ks presente solisilued de registre de MARCA MACIRNAL en el Boletin Ofigial de 1s
Progiedad Industrial (B.0.P 1) de L6007, transcuende ol plien de apasicidn ¥ examinada ds oficic conforms
& bo prevesto en €l Art. 21 de In Ley 172000, de Marcas, (B0 E. Nim 204, de & de Diciombre), se souerda la
suspensitn de k. nscripeion de MARCA MACIOMAL solicitada por os sipusembes DEFECTOS o MOTIVOE

1) La maren solicitals se halla incursa, para toddas lus clases solicitadas, en lo probibiciin del ar 5.1.6)
de In Ley de Mareas [Ley 172801, de T de diciembre) &l ser contraria a la Lay, 8l orden plblice o & [
buemas costmmbres,

stz acucrdo se publicar en el BOWP L de 16032008 pudiendo preseetar ¢l soliciteate, en ¢l plaa de UM
MES a contar desde csta publicacin, escrilo subspnado lpa defecios pefinlados o alegandn ko qus conswdens
pparmi en defensa de su solicilud de MARCA WACIOMAL.

AVIRD IMPORTANTE: Ew fa cosos a9 qor &80 (88 e S atan aposd oopta de Balad L resstond aF
m&ﬂmwm“nm”nﬂrmm#’l—ﬂlumﬂmﬁmﬂmuuﬂ.ﬂﬂlmh
dmnhﬂm“nmﬁmﬂmwwwumpﬂk, .ﬂlrr' enlbe om
Mruhﬂnﬂnﬁm’nmﬁmﬂhuw-mammmmmkmﬂm&ﬁmﬂwﬁ
bjm.!m.ﬂll{ﬁ--ﬂ.ﬂtﬂtﬁﬂ.iﬁ.ﬂm#npﬂr drada pav escribe el afecro. citans
gt & e wind AVt

Examinudaria
) Tm
informaca onboaps 89 . Teléfcoas @ " DE LA CASTELLANA M 75
e, O (S #oz 127 55D TE0YL MADRID
& 51 752 58 08 Fax © Bl 349 B5 87
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ANEXO 3

RESOLUCION DE DENEGACION - SIGNO “23-F”

Fuente: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Expediente No. M2780662-6 — 23-F.

EJFSPLAR FARA EL EXPFFTENTE
r*;mm:- ] Dficisa Fapedeln
Tm"""‘““ LREM de Mareaney ¥ M aeeas
Tipode - Ceareny ehrirdmco
Interesade
LAZDNAFILMS, 5.1
PRADO 25, 4 ICHA,
MADRID
g4 MADHEID
Expedicnte
Modalidad: Nimero: Clases Solicitadas:
MARCA NACIOMNAL ZTHIGGE | & 16, 41
DHstintve Solicitade: [Tipe:
13.F MIXTA

RESOLUCION DE DENEGACION

Publicade &l nespendo del presente oxpedionte de MARCA en el Boletin Oficial de la Propiedad
IndusirimbfB G P.L) de 160372008 conforme o lo previsso em el ant 21 de la Ley 1772001, de Marcas, (B.O.E
M, 2594, de & de disiebre], ¥ habsendo contestado &l interesado a dicho suspensa, em virld de o csishlecido en
elart. 21 de la citada Ley de Maress, 98 scusrda la DEMESACION TOTAL de la masea soliciads eon base em bas
seguiennzs MOTIVOS

Subsisten los medives sefialados en el swspenan, por lo que se comsidera de aplicacion el arl 5.1.7)
de ln Ley de Marcas sefialado en  suspensa,

E#la resolucidm w2 publicard en el BLOLPL de fecha 16M46/2008, pudienda inserponerie contra |a misma recursa
de alrada ante ln Sra. Direcicea de la Oficing Espefiods de Patentes y Marcas, =n el plago de UM BMES a contar desde
la fecha de la eofada peblicacion

Mudrid, 26 de mayo de 2008

CONFORME
F1 DIEECTOR DCL DEFARIAME
P KLk DE ARCA D XA
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PARA TITULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL (INGENIEROS, ABOGADOS, MEDICOS, ETC)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION y AUTORIZACION

Yo, ESTEBAN DAVID BENALCAZAR RODRIGUEZ C.I. 1722880547 autor del
trabajo de graduacion titulado: “ORDEN PUBLICO - CAUSAL DE NEGATIVA PARA

REGISTRO DE MARCA: LA MARCA 30S8”, previa a la obtencion del titulo profesional
de ABOGADO en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligacion que tiene la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador, de conformidad con el articulo 144 de la Ley Organica de Educacion
Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de
graduacion para que sea integrado al Sistema Nacional de Informacion de la Educacion
Superior del Ecuador para su difusion piblica respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador a difundir a través de sitio web
de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduacion, respetando las politicas de
propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 14 de enero de 2020
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