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ABSTRACT

En la actualidad los mecanismos que deben seguirse para la adquisicion de
derechos sobre marcas y nombres comerciales son distintos y se contraponen en

esencia.

Mientras el derecho sobre marcas se adquiere por su registro, el que se tiene
sobre un nombre comercial deriva de su uso. De esta forma, quien registra una marca
podria ignorar la existencia de un nombre comercial similar debido a que no sera
posible obtener informacién alguna sobre ese signo, ya que no necesariamente constara
en los registros que guarda la autoridad competente, pues no existe obligacion legal

alguna que lo exija.

Adicionalmente, la complejidad en la aplicacion de las normas que regulan el
funcionamiento de los nombres comerciales provoca que estas se contrapongan a las
normas que regulan a las marcas, en especial pero sin limitarse a las que protegen

servicios, creando de esta manera un conflicto entre ambas figuras juridicas.

Mediante la presente tesis se estudiara y se analizara el conflicto juridico-
préactico que se produce en la actualidad tanto entre nombres comerciales, como entre
nombres comerciales y marcas, mismo que en muchos casos genera perjuicio a los
titulares de alguno de estos signos. Para este analisis deberemos previamente estudiar la
evolucion de la figura de las marcas y los nombres comerciales y su aplicacion,

examinando ademas la normativa que los regula.



INTRODUCCION

Son signos distintivos todos aquellos que sirven como instrumentos de
comunicacion entre el oferente y el consumidor y son utilizados en la industria o en el
comercio para identificar y diferenciar determinados servicios, productos, actividades, o
establecimientos, de otros existentes en el mercado. La doctrina reconoce como signos
distintivos a las Marcas de fabrica y servicio; a los nombres comerciales y a los rétulos

de establecimiento.

En la actualidad debido a la globalizacion, el avance de la tecnologia, y el
progreso en las transacciones comerciales que se producen tanto entre comerciantes,
como entre comerciantes y consumidores, los signos distintivos han adquirido una gran
importancia en la actividad industrial y comercial, ya que representan a los productos,
servicios y establecimientos comerciales que juegan un papel esencial en el proceso

competitivo que se desarrolla en el mercado.

Como fruto de la actividad industrial y comercial que se realiza con los signos
distintivos, estos tienden a alcanzar un determinado nivel de calidad, fiabilidad y
prestigio frente a sus usuarios y consumidores, por lo que desde hace siglos atrds ha
sido necesario que se reconozcan derechos sobre estos y se otorgue proteccion frente a

competidores que anhelen privilegiarse del trabajo y prestigio ajeno.

Los titulares de signos distintivos a fin de darlos a conocer en el mercado y
lograr que los usuarios y consumidores los identifiquen y los tengan presentes en sus
mentes, deben someterlos a un proceso de introduccion en el que mediante la
aplicacion de un conjunto de técnicas que, acompafiadas de disciplinas como el
marketing, la psicologia, la sociologia, la antropologia, la estadistica, la economia, entre
otras, lograran desarrollar un mensaje adecuado para llegar al publico consumidor con

el objetivo de posicionarlos en el mercado.

Una vez que el signo ha sido posicionado en el mercado y en la mente de los
usuarios y consumidores, este se convertira en un activo intangible con un valor
econdmico que, en muchos casos, sera de cuantia elevada dependiendo de los esfuerzos

y la inversion realizada por su titular. Inclusive en diversas ocasiones los signos
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distintivos serviran como instrumentos para crear necesidades y deseos cuya
satisfaccion sera necesaria por parte de los usuarios y consumidores de los diversos

productos y servicios.

Con estos antecedentes se busca hacer hincapié en la importancia de los signos
distintivos en el mercado, de su proteccion por parte del érgano competente para el
efecto y de la necesidad de que se apliquen reglas justas y procedimientos claros que

garanticen igualdad en los procedimientos de otorgamiento de derechos sobre estos.

Hoy por hoy en el Ecuador, en caso de controversia, para verificar si un derecho
preferente beneficia ya sea a las marcas o a los nombres comerciales, deben obtenerse,
analizarse y valorarse las pruebas que demuestren la existencia de los derechos respecto
del signo que se encuentre en conflicto a fin de decidir cual predomina. Las normas
pertinentes se limitan a establecer vias por la que los titulares de esos signos pueden
hacer valer sus derechos frente a quienes los utilicen de manera indebida. De esta
manera, a fin de establecer cuando predominara una marca sobre un nombre comercial,
0 viceversa, se debera estudiar la situacion existente al momento del nacimiento de esos

derechos.



CAPITULO |

1. LA MARCA

1.1 DEFINICIONES:

Chavanne y Burst definen a la marca sefialando que ésta es “un signo sensible

colocado sobre un producto o acompafiado a un producto o a un servicio y destinado a

distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por

otros”.!

El INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI (Chile)

conceptualiza a la marca como:

Todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, servicios,

establecimientos industriales y comerciales. La principal caracteristica de una marca
es que ésta debe tener caracter de distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de
otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto y/o
servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en una amplia

interpretacion del articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

(CAN), define a la marca como:

Un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacion
de palabras, imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, nimeros, color determinado por
su forma o combinacion de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y
otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles
de representacion gréafica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione
y adquiesra sin riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad del producto o
servicio.

1 LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, Tomo | P. 18

2 INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI, Internet. www.inapi.cl (Acceso 27-abril-2011)

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso 206-IP-2005 , marca: “RUMATEX”.

Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 26-abril-2011)
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En una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 1942, el juez
FRANKFURTER enuncio que:

Una marca es un reducido instrumento del marketing que induce a un comprador a

seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere. El titular de la

marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para
impregnar la atmdsfera del mercado con el poder de seduccion de un signo agradable.’

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana®, como la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)® coinciden en que puede convertirse en marca
todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado mientras
mantenga la particularidad de ser susceptible de representacion grafica. Adicionalmente,
la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) enumera
ejemplificativamente un sinndmero de signos que pueden instituirse como marcas,
siempre gque no recaigan en las prohibiciones de registro que el marco juridico aplicable

ha previsto.

Como podemos observar existe una gran variedad de definiciones que los
doctrinarios han elaborado. A continuacién enuncio los aspectos méas relevantes a

manera de resumen con los comentarios correspondientes:

a) La marca es un signo de caracter intangible que necesariamente debe estar
colocado sobre un producto o acompafiando a un producto o a un servicio, ya
que de esta manera cumple su funcién esencial que es la de distinguir un

producto o un servicio de otros existentes en el mercado.

4 CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.55, 56.

5 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Republica del Ecuador, afio 1998. “Art. 194.- Se entendera por marca
cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representacion
grafica’(...)

6 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000. “Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira
marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro”.



b) Acorde a lo mencionado por el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL- INAPI una marca protege también a los establecimientos
industriales y comerciales, lo cual ocurre directamente con las marcas de
servicio que se encargan de brindar proteccion a determinada actividad
economica de un establecimiento mercantil o de una persona natural. En el caso
chileno, cabe indicar que la legislacion reconoce cuatro tipos de marcas: 1)
Marca de producto, 2) Marca de servicio, 3) Marca de establecimiento

Industrial, 4) Marca de establecimiento comercial. ’

c) Puede constituir marca cualquier palabra o combinacion de palabras, imagenes,
figuras, simbolos, graficos, logotipos, entre otras, siempre que sean susceptibles
de representacion grafica. La marca que se seleccione debera cumplir con los
requisitos legales y ser sometida a la autoridad competente para su aprobacion.
En el subtitulo 1.5.5 me referiré al trdmite que debe seguirse para el registro de

una marca.

d) La marca es un instrumento del marketing que pretende hacer mas agradable a
determinado producto o servicio, a fin de seducir y atraer a la clientela. Este
criterio hace referencia al ambito netamente comercial, que consiste en el

intercambio de bienes o de servicios a través de un mercader o comerciante®.

1.2 CARACTERISTICAS

Una marca conlleva varios aspectos que la caracterizan y la hacen diferente a los
demas signos distintivos que forman parte de la rama de la Propiedad Industrial, entre

esos se destacan:

1) La marca es un bien inmaterial, es decir no tiene existencia sensible y necesita

materializarse en cosas tangibles para poder ser percibido por los sentidos.’

7 INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI, Internet. www.inapi.cl (Acceso 25-diciembre-2012)
8 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519, 1520.

9 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.21.
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2) Para que la marca sea susceptible de proteccion juridica debe cumplir
determinados requisitos, entre los cuales podemos destacar que el mas
importante es la fuerza distintiva con respecto a una clase de productos o

servicios.™?

Alcanzar la fuerza distintiva de una marca depende no solo de la
actividad comercial, promocional y publicitaria que el empresario realice, sino

también de la aceptacion y actitud del ptblico consumidor hacia la marca.™

3) El derecho al uso exclusivo sobre una marca nace con su registro ante la oficina
competente y tiene duracién por un periodo de 10 afios renovables.’> En
Ecuador, el registro se efectGa ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (IEPI).*

Aqui radica la principal caracteristica que diferencia sustancialmente a

las marcas de los nombres comerciales en la legislacion ecuatoriana.

4) La proteccion otorgada a la marca se encuentra supeditada a su uso real y

efectivo.'*

5) Si la utilizacién personal, continua, real, efectiva y publica de la marca, aunque
se encontrare registrada, ha sido posterior al uso de un nombre comercial, este
ultimo debera tener prevalencia sobre la marca, sin embargo este tema sera
estudiado, analizado y cuestionado a profundidad en los siguientes capitulos de

la presente tesis.

10 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.24.

11 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, P.280.

12 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000. “Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

13 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Republica del Ecuador, afio 1998. Art. 216.-

14 BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial, Editorial Palestra, 2005, p. 113.



6) La proteccion y efectos de los derechos de propiedad industrial sobre marcas

son de caracter territorial .*°

7) La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana establece que para determinar los
productos o servicios que protegera una marca se estard a lo dispuesto por la

clasificacion de NIZA.*®

1.3 GENERALIDADES
1.3.1 Funciones de la marca:

Mediante la figura marcaria se brinda proteccion tanto a los titulares de la
marca, como a los consumidores de la misma. Esta doble proteccidn busca basicamente
evitar la confusion de los usuarios consumidores con respecto a la fuente de la que han
emanado los productos o servicios; y a la vez garantizar a su titular el derecho a que el

pUblico no resulte confundido y los reconozca y adquiera. *’

Entre las funciones principales de la marca se encuentran:
a) Distincion de productos o servicios:

La funcion mas importante de una marca es la de distinguir a un producto o
servicio de otros. De esta manera el publico consumidor podré seleccionar un
determinado producto o servicio de la misma especie, de entre varios, 0 a su vez volver

a adquirirlo de un mismo proveedor o productor de su confianza.®®

La marca cumple su funcién distintiva en virtud del derecho exclusivo de uso

que goza su titular.

15 JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, p. 23.
16 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Republica del Ecuador, afio 1998. Art. 215.

17 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 38-
39.

18 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, p. 9.



b) Identificacion de origen:

Tradicionalmente se entendié que la marca identificaba el origen del producto,

por lo que estos eran distinguidos acorde a la identidad de sus fabricantes.

En la actualidad la marca no distingue la procedencia de los productos
(procedencia empresarial), lo que es mas en muchos casos el pablico consumidor
desconocera el nombre del empresario titular o del que emplea la marca, por lo que se
limitard a confiar en que un producto o servicio auspiciado por alguna marca provendra
de la misma fuente de la que ha derivado todas las veces que se lo ha adquirido. ** En
diversas ocasiones la marca podria haber sido transferida, o autorizado su uso a un
tercero, sin embargo, aun cuando esto suceda, el consumidor seguird suponiendo que la

marca esta relacionada a un mismo origen o fuente.

Existen casos en que la marca estard conformada por el nombre del fabricante,
por lo que el consumidor vinculara a la marca con el origen empresarial del producto o

servicio, de manera directa.?’

c) Indicacion de calidad:

Esta funcidon consiste en garantizar una calidad uniforme o constante de un
producto o servicio al publico consumidor de una determinada marca. Si bien es cierto
que autores como Otamendi** y Beier?® consideran a esta funcién como secundaria, sin
embargo no deja de mantener una altisima importancia, ya que los usuarios que
adquieren un producto o servicio determinado lo hacen anhelando encontrar la misma

calidad que cuando lo obtuvieron con anterioridad.

19 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, Tomo | P. 33

20 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 40,
41, 42,43.

21 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, pgs. 9, 10.

22 Cfr. BEIER en CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A.,
1984, Pgs. 47.



El mantener una calidad constante, uniforme o mejorada no es una obligacién
legal de su productor, sin embargo en el marco socioeconémico y con la presencia de
abundantes competidores en el mercado nacional e internacional, resultaria absurdo que
un empresario descuide la calidad o deje de garantizar un margen de constancia en la

elaboracién de un producto o prestacion de un servicio. 2
d) Publicidad:

La marca es el vinculo existente entre el usuario o publico consumidor de un

producto o servicio y su titular.

Mediante la marca el empresario o productor busca lograr la aceptacion de un
producto o servicio y a la vez fomentar su consumo a gran escala, para lo cual se
esmerara en producir o brindar un producto o servicio de dptima calidad acompafiado de
una publicidad atractiva, inteligente y adecuada que busque obtener un poder motivante

y provoque favorablemente al comprador.?*

En muchos casos el productor o empresario efectuard un analisis y aplicacion de
numerosas disciplinas, tales como la psicologia, la sociologia, la antropologia, la
estadistica, la economia, entre otras, que son halladas en el estudio de mercado, a fin de

desarrollar un mensaje adecuado para el publico. %

e) Competencia:

A través de la marca se logra transmitir una diversidad de informacion
relacionada con determinado producto o servicio, tales como: calidad, precio, fama,
duracion, beneficios, condiciones de financiamiento, cantidad, entre otras, que permiten
al consumidor efectuar un analisis de lo que va a adquirir, y a la vez compararlo con
otro similar que exista en el mercado. Esta informacion proyectada por la marca es el

resultado de una serie de esfuerzos que su titular o licenciatario ha efectuado a fin de

23 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 44,
45, 46.

24 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, p. 11.

25 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970,Tomo 13, Pgs. 5040, 5041.
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posicionar al signo en la mente del consumidor y a la vez transmitir una idea con

respecto al producto o servicio que oferta.?

Esta serie de esfuerzos efectuados por la mayoria de titulares o licenciatarios de
una marca, quienes buscan promocionar sus productos o servicios, tiene como fin
obtener un reconocimiento, sea de caracter econdémico, de reputacion, o de cualquier
otra indole, por parte de los usuarios que elegirdn la mejor opcion acorde a sus

conveniencias.

De esta manera las marcas juegan un papel muy importante en este proceso
dindmico que se desarrolla en el mercado y que debera estar acompafiado de un

conjunto de reglas juridicas que enmarquen el comportamiento de los competidores. 2’

1.3.2 Signos registrables:

Acorde a la legislacién ecuatoriana y comunitaria aplicable en el Ecuador,
puede registrarse como marca todo signo que cumpla con los siguientes

requisitos:

1) Que sea distintivo.
2) Que sea susceptible de representacion grafica.
3) Que no se encuentre inmerso en las prohibiciones previstas en la

Ley de Propiedad Intelectual y en los convenios internacionales.

La Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)? de manera
ejemplificativa indica un listado de signos que pueden convertirse en marca
registrable, sin embargo, al incluir la palabra “entre otros” deja abierta la
posibilidad de que otros signos lo hagan también. Por su lado la Ley de Propiedad
Intelectual ecuatoriana Unicamente se limita a mencionar los requisitos que deben

cumplir los signos para poder registrarse como marcas. 2°

26 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P. 23
27 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, Tomo |, P. 65

28 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000. Articulo 134.

29 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Republica del Ecuador, afio 1998. Art. 194.
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1.4 EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS Y SU PROTECCION

En la antigliedad el derecho que recaia sobre las marcas nacia a partir de su
simple uso en el medio donde se comercializaban los productos que los fabricantes
elaboraban y expendian; sin embargo debido a factores como la globalizacion de la
economia, el crecimiento de la competencia comercial y el desarrollo de la
tecnologia, que promovieron el avance en el comercio y la generacion de diversos
tipos de transacciones fue necesario implementar un sistema que se encargue de
brindar mayor proteccién a las marcas, a fin de evitar la confusion de los usuarios
consumidores con respecto a la fuente de la que han emanado los productos o
servicios; y a la vez garantizar al titular del signo el derecho a que el publico no

resulte confundido y los reconozca y adquiera.

Comparada la evolucion doctrinaria y practica que ha tenido la figura de la
marca en comparacion con la del nombre comercial, se puede sefialar que a pesar
de que ambas figuras en la actualidad cumplen funciones muy similares, el nombre
comercial ha tenido una evolucion lenta, enigmética y que no ha llegado a la
exigencia del otorgamiento de derechos a partir del registro.

A continuacion se expondra el desenvolvimiento que han tenido las marcas

en las diversas etapas historicas:
1.4.1 Las marcas en la antigiiedad (Hasta el afio 476 aproximadamente)*:

La utilizacion de marcas se remonta a algunas civilizaciones de la
antiguedad, como en el caso de los griegos que acostumbraban colocar el nombre
del fabricante sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas,

etc.

Los romanos a su vez utilizaban marcas no solo en obras de arte, sino
también en tubos de estafio, ollas de cocina, piedras, ladrillos, materiales de

construccién y sobre mercaderias como colirios oculares, quesos y vinos. Los

30 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, Tomo | P. 126,
127, 128.



chinos por su parte colocaban el nombre del autor en piezas de porcelana, asi

como el lugar de fabricacion y el destino para el que habian sido producidas.

En esta época de la historia los signos utilizados se relacionaban con el
nombre y prestigio profesional del creador o fabricante de determinado producto,
mismos que tenian la mision de determinar su origen geografico, propiedad o
destino. También se trataba de identificar al autor de los trabajos realizados por
artesanos u obreros, a fin de que estos obtengan salarios o contraprestaciones por

sus obras.

Respecto de la proteccion juridica de las marcas en este periodo,
unicamente se conoce que el Derecho Romano penaba el uso de un nombre falso y
por ende la falsificacion de una marca. En caso de infraccion, aparte de la sancion
penal se preveian dos acciones civiles: 1) actio injuriarium.- mediante la cual se
podia reparar la ofensa infligida a la personalidad, y 2) actio doli.- mediante la que

se podia resarcir el dafio patrimonial al afectado.

Debido a que no existia un desarrollo avanzado del sistema de proteccion y
concesién de derechos marcarios, los posibles afectados por la falsificacién de su
nombre debian demostrar su utilizacion con respecto a los productos que

fabricaban y su prestigio en el mercado.

1.4.2 Edad Media (Hasta el afio 1500 aproximadamente)®:

En esta etapa las marcas cumplian diversas funciones como: identificar la
propiedad de animales, objetos de uso doméstico o personal, y bienes transportados a
largas distancias. Servian asimismo para determinar el origen geografico y la calidad de

las mercaderias a las que se encontraban fijados estos signos.

El desarrollo de las marcas en este periodo tiene gran relevancia especialmente
en lo referente al ambito corporativo. En esta etapa, se empieza a instaurar la

obligatoriedad en el uso de las marcas, mismo que tenia propoésitos de: i) identificar al

31 Ibid. P. 129, 130.
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artesano con el fin de determinar si habia cumplido con las normas de su oficio o arte;
ii) Servir como mecanismo de control de las mercaderias y proteger a los consumidores;
iii) impedir la concurrencia y la importacion de las mercaderias de origen extranjero; y
iv) asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables, propositos que eran

totalmente diversos a los fines marcarios que se aplica en la actualidad.

Pese a la aplicacion de este mecanismo marcario, en algunas ciudades avanzadas
comercialmente, como en las italianas ya se empezaba a difundir la idea de que las
marcas podrian servir como un medio a fin de evitar que el pueblo sea engafiado
respecto de los productos identificados con determinados signos ya conocidos,

apreciados y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores.

En esta época se empieza a reconocer las condiciones de distintividad,
exclusividad y prioridad de las marcas, acercandose asi cada vez mas al sistema

contemporaneo.

1.43 Edad Moderna y Contemporanea (A partir del afio 1500
aproximadamente, hasta la actualidad)®:

A partir de esta época se encuentra un creciente nimero de normas dirigidas a
otorgar derechos subjetivos en favor de los usuarios de marcas, sin embargo el
desarrollo acelerado del sistema marcario comienza en 1776 a partir de la Revolucion
Industrial, época en que el mercantilismo tradicional perdié fuerza y dio paso a la
corriente clasica que amparaba temas como el comercio internacional, el valor y la

distribucion de la riqueza, libre competencia, entre otros.

En el afio 1791, se elimina el sistema corporativo que a la par genero la
supresion del régimen de marcas corporativas, situacion que cred el escenario para que
se produzcan frecuentes abusos y falsificaciones a los signos identificatorios de la

época.

32 op. cit. pgs. 129, 130.
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Posteriormente, en el afio 1824 se emite en Francia una ley que protege a los
signos colocados en los productos y finalmente en 1857 se instituye un régimen
marcario comparable al contemporaneo que establecia un sistema de depoésito de los

signos marcarios, que concedia derechos de propiedad sobre los mismos.

Paralelamente, otros paises industrializados como Alemania, Italia y Estados
Unidos también desarrollaron sistemas de proteccién marcaria. Asi, en Alemania en
1874 se encuentra una ley de tipo moderno centrada en el registro de las marcas como
base del derecho de propiedad sobre las mismas. En Italia, la primera ley tipo se expidid

en 1868, que de igual forma preveia su registro.

En Estados Unidos de América, la proteccién contra las imitaciones y
falsificaciones de marcas se desarrollo en el contexto del resarcimiento por los hechos
ilicitos (torts). Adicionalmente las infracciones y delitos marcarios se definen como
parte del derecho de la competencia desleal, estando destinada su punicion a evitar el
enriquecimiento injustificado, el desvio de la clientela mediante engafios y las practicas

abusivas de mercado.

O’Brien sefiala que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la divulgacién
mundial de la legislacion marcaria fue amplia, de tal forma que si en el afio 1876 solo
siete paises tenian legislacién marcaria, para 1975 este nimero habia subido a ciento

veintitrés. >

1.4.3.1 Evolucion de la normativa marcaria interna y comunitaria aplicable

en el Ecuador:

En Ecuador, en 1908 se promulga una ley de marcas, que concedia derechos de
propiedad a quien las hubiere usado por primera vez (sistema declarativo), y

unicamente imponia la obligacion de registro cuando el bien publico lo requiriera.

33 Cfr. P. O'BRIEN, The international trademark system and the developing countries, Editorial Idea,
1978, P.98 y 99.
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Las marcas bajo esta ley solo amparaban a productos y su funcién basica era

denotar su procedencia empresarial.

El organismo encargado del registro de marcas de fabrica era el Ministerio de
Hacienda, el cual ademés se encargaba de delegar la resolucion de los procesos de
oposicion a los Alcaldes Cantonales. Los procesos se ventilaban mediante juicio

ordinario.®* Esta ley fue objeto de mltiples reformas.

Progresivamente los derechos de propiedad intelectual e industrial alcanzaron
una importancia relevante en los paises de la region, es asi que el 26 de Mayo de
1969, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Boliviay Perl, suscribieron el Acuerdo
de Integracion Subregional, conocido como “Acuerdo de Cartagena”, cuya finalidad
era la de buscar la armonizacién de las politicas econdmicas y coordinacion de planes
de desarrollo, mediante un conjunto variado de reglas, cuya maxima expresion juridica

son las llamadas “Decisiones”.

La rama del ordenamiento juridico que dio paso a multiples Decisiones desde la
suscripcion del acuerdo de Cartagena, hoy denominada Comunidad Andina de Naciones
(CAN), fue la de propiedad industrial, en las cuales se ha mantenido el criterio de

otorgar derechos de propiedad industrial con respecto a marcas, a partir del registro.®

En el afio 1996 Ecuador suscribe el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo fin era
el de armonizar las politicas de sus miembros en lo referente a patentes, derechos de
autor, marcas, denominaciones de origen y otros aspectos. En este acuerdo, entre otros
aspectos, se indican las condiciones basicas que las marcas deben cumplir para ser

susceptibles de otorgamiento de derechos.®

34 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de marcas, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908, Arts. 7 a 12.

35Cfr. BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial. Evolucién y tratamiento normativo en la region Andina y el
Perd. Editorial Palestra, 2004, pgs 13, 14.

36 Ibid. pgs. 37, 38.
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En junio de 1999, el Ecuador suscribe el Convenio de Paris, para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, mismo que también recoge importantes disposiciones en lo
referente a marcas, que brindan un gran aporte a la evolucién de la figura. En este
compendio normativo se prevé el registro de las marcas, con excepcion de las de

servicio, cuya obligacién de registro no se estipula de manera obligatoria.

En 1998, se publica la Ley de Propiedad Intelectual que hace una importante
recopilacion de los aspectos recogidos en las Decisiones Andinas concernientes a la
proteccion de la Propiedad Industrial, e implementa el nacimiento de derechos sobre

marcas desde el registro.

Finalmente, el 19 de Septiembre del 2000, la Comision de la Comunidad Andina
de Naciones, aprob6 la Decision 486, que regula los aspectos relacionados a la
Propiedad Industrial en todo el territorio de la Comunidad Andina de Naciones, en la

que de igual forma se prevé el nacimiento de derechos marcarios a partir del registro.*’
1.5 NOCION DEL DERECHO MARCARIO:

Previo a profundizar el derecho y la forma de adquisicion de la marca se hara

referencia a los hechos marcarios:

1.5.1 Hecho Marcario 8 :

Constituye un hecho marcario, en general, la colocacion de un signo a un pro-
ducto o su utilizacién asociada con este o con actividades y servicios sin tomar en
cuenta su idoneidad para constituir un signo valido y con prescindencia de las

formalidades requeridas para obtener su proteccion.

Se realizan hechos marcarios también cuando determinada persona continla con

el uso de un signo que ha sido rechazado por la autoridad competente, por considerar

37 Ibid. pg. 36.

38 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 1989, Tomo |, P. 263,
264, 265.
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que este ha incurrido en las prohibiciones legales de registro. También constituye un
hecho marcario el utilizar un signo que no ha sido renovado en el plazo legal otorgado

para el correspondiente tramite y por tanto encontrarse caducado.

Al decir del doctrinario Luis Eduardo Bertone®, es un error comin en la
sociedad el pensar que no pueden usarse signos distintivos sin haberlos sometido
previamente al tramite de registro correspondiente, pues sostiene que para realizar
hechos marcarios no se requiere autorizacion previa o visto bueno de autoridad

administrativa alguna.

Adicionalmente menciona que los hechos marcarios simplemente se encuentran
sin proteccion juridica y por ende limitados en su derecho a oponerse al registro de

otras marcas 0 a ejercer acciones legales contra otros signos.

Sin duda alguna en un inicio el hecho marcario puede no constituir
inconveniente alguno, a tal punto que se lo pueda utilizar sin permiso o autorizacion;
sin embargo, en determinado momento podria generarse un conflicto frente a un
derecho preferente con otras marcas o nombres comerciales, mismo que culminaria con
la prevalencia del derecho por sobre el hecho. Si bien es cierto que no se requiere visto
bueno para ejercer un hecho marcario, hago notar que este no brinda seguridad juridica
a su titular, pues nuestra legislacion es clara al indicar que el titular de un signo, en el
caso puntual de una marca, puede hacer uso exclusivo y oponerse frente al uso no

autorizado de terceros, a partir de su registro correspondiente.

En virtud de que el nacimiento del derecho sobre nombres comerciales no se
produce del registro sino del uso, sugerimos que la figura se asemeja a un hecho
marcario; sin embargo, este tema sera estudiado a profundidad en el tercer capitulo de

la presente tesis.

39 Ibid. P. 264
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1.5.2 Naturaleza del derecho:

A continuacion se indicaran los diferentes derechos relacionados con la marca:
a) Derecho a la exclusividad de la marca:

El registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo del
signo; a su vez permite transferir, 0 autorizar a terceros el uso a titulo gratuito u

oneroso.

Por otro lado, faculta al titular a oponerse (jus prohibiendi) al uso y registro de
signos similares que causen confusion o de alguna manera afecten su derecho al uso

exclusivo, que nace desde el registro. !
b) Derecho a usar o no la marca registrada:

Todo productor de bienes, o quien presta servicios puede usar su signo

registrado o en su defecto abstenerse de hacerlo. 2

Tomando en cuenta que muchas personas naturales y juridicas hacen uso de
diversas marcas incluso mientras estas se encuentran en tramite de registro, considero
que lo correcto es usar la marca y explotar todos los beneficios tanto comerciales como
juridicos que estas proporcionan. Hay que tomar en cuenta que la falta de uso de un
signo puede ser objeto de cancelacion del registro, previa solicitud de cualquier
interesado y siempre que no se hubiera utilizado el signo injustificadamente y durante

el periodo consecutivo de tres afios. ®

40 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, p. 24.

41 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, 2003, Tomo Il P. 24.

42 |bid. Pgs. 10-11.

43 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998.Art. 220.- “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 o por su licenciatario en al menos uno de los paises miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro pais

con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres afios consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion”.
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1.5.3 Requisitos de la marca:

A fin de poder obtener un derecho sobre la marca, esta deberd cumplir con los

siguientes requisitos:

a) Perceptibilidad:

Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser
captado por los consumidores a través de los sentidos.*

b) Distintividad:

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos
productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie para

su eleccion.®

c) Susceptibilidad de representacion gréfica:

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras,
imagenes o cualquier soporte escrito, es decir en algo perceptible a los sentidos para ser
captado por el publico consumidor.

d) Disponibilidad:

Solo podra obtenerse el derecho sobre un signo que, aparte de cumplir con los

requisitos legales, se encuentre disponible. Es decir que ninguna otra persona lo haya

adquirido previamente. */

44 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, p. 9.

45Internet. http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-
introduccion_al_derecho.pdf; P142-143; (Acceso 10 de diciembre de 2011).

46Internet. http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-
introduccion_al_derecho.pdf; P144-143 (Acceso 10 de diciembre de 2011).

47 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, 2003, P.347-348.
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1.5.4 Principios:

Los principios que regulan a las marcas son los siguientes:

a) Territorialidad:

La exclusividad que el derecho sobre una marca otorga se circunscribe al ambito

del territorio del pafs en que esta se encuentre registrada.*®

b) Especialidad:

Los productos o servicios que una marca protegera deberan estar enmarcados de
acuerdo a la clasificacion de Niza, incorporada a la legislacion ecuatoriana mediante la
Ley de Propiedad Intelectual vigente.*

c) Exclusividad:

Mediante este principio se permite presentar oposicién ante terceros y ejercer

acciones legales en contra de cualquier infractor, en general.

1.5.5 La apropiacion de la marca:

Los agentes econémicos que entran a competir en el mercado con sus diversos
productos o servicios tratan de individualizar sus mercaderias a fin de que estas sean
seleccionadas por los usuarios consumidores y no resulten confundidas con otras de la

competencia. A este efecto recurren a la proteccién marcaria. *°

48 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, p. 23.

49 Internet. http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-
introduccion_al derecho.pdf; P143y 155. (Acceso 10 de diciembre de 2011)

50 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, 2003, P.332.
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Al decir de Fernandez Novoa, si bien es cierto que la union entre un signo y un
producto o servicio constituye una marca, sin embargo es necesario agregarle a esta
combinacion un ingrediente sicologico, que consiste en efectuar diversos esfuerzos a
través de la imaginacion con el afan de lograr el posicionamiento de la marca de una
manera tal que sea aprehendida por los consumidores y en lo posible forme parte de sus

vidas. !

Cuando se adopta una marca para representar a determinado producto o servicio
su titular deberd hacer todos los esfuerzos necesarios para obtener ganancias o
beneficios de acuerdo a cada caso, y a la par debera defenderla ante sus competidores y

perseguir a los infractores que pretendan aprovecharse de su prestigio ganado.

A continuacion describiré los sistemas de apropiacion de las marcas,

reconocidos por la doctrina y por las legislaciones:

a) Sistema declarativo®:

Mediante este sistema el derecho a una marca es obtenido por su titular por el

simple hecho de usarla en el comercio.

Este sistema presenta la ventaja de ser econdmico en su totalidad ya que el
usuario no debe incurrir en costos administrativos, ni de honorarios profesionales; sin

embargo, presenta algunas desventajas como:

1) El érgano administrativo encargado de brindar tutela a los signos distintivos,
cuyo derecho ha sido ganado por el uso no puede garantizar la proteccion de
oficio debido a que no guarda un registro de los signos, a menos que estos se

encuentren registrados.

2) No brinda certeza, ya que en caso de conflicto el titular de un signo sera el
que haya realizado el primer uso y debera probarlo.

51 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.23.

52 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, 2003, P.333.
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3) Si bien es cierto que el derecho sobre este tipo de signos es adquirido
mediante el uso, sin embargo este debera ser acorde a las disposiciones
legales de cada pais y no deberd incurrir en las prohibiciones de registro

prescritas para el efecto.

b) Sistema atributivo:

Mediante este sistema se atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la

marca ante el 6rgano competente. **

Si bien es cierto que este sistema implica la intervencién de una dependencia
administrativa registradora y a la vez obliga al usuario a incurrir en costos tanto de
registro, como de auspicio legal, sin embargo ofrece mayores beneficios a los titulares

marcarios, tales como®*:

1) El 6rgano administrativo llamado a tutelar los derechos que recaen sobre una
marca tiene mayor facilidad de brindar proteccion tanto de oficio como a

peticion de parte, ya que guarda la existencia del signo en sus registros.

2) Brinda mayor certeza al titular de la marca y permite que terceros puedan

conocer de su existencia.

3) EIl o6rgano administrativo competente cuenta con personal capacitado para
verificar que los signos que se van a registrar cumplan con los requisitos que

estipula la legislacion respectiva.

Este sistema es recogido por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y
algunos de los tratados internacionales suscritos por nuestro pais para el otorgamiento
de derechos que recaen sobre marcas de productos y de servicios. Sin embargo para

conceder el derecho exclusivo de uso sobre un nombre comercial se aplica el sistema

53 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, pgs. 11, 12.

54 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, 2003, P.334.
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declarativo, siempre que este uso sea acorde a las estipulaciones legales para el efecto.
Es aqui donde se genera el conflicto.

1.5.6 Aplicacion del sistema atributivo. Procedimiento de registro®:
1.5.6.1 Solicitud de registro:

El trdmite inicia con la presentacion de la solicitud de registro del signo en las
oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), institucion que se
encarga de verificar que se encuentre completa y que cumpla con los requisitos de

forma exigidos para su presentacion.

Una vez que la autoridad acepta a tramite el registro ordena efectuar la
publicacion en la gaceta de la propiedad Intelectual, para que dentro de los 30 dias
subsiguientes todo aquel que tenga legitimo y justificado interés pueda presentar
oposicion para tratar de impedir su registro.

En caso de que se presenten oposiciones el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (IEPI) notificara al solicitante del registro, a fin de que conteste en el término
de 30 dias.

Las oposiciones que se presenten deberan ajustarse a lo mencionado en el

articulo 209 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.®®

55 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998. Art. 201 a 215.

56 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998. Art. 209.- La Direccién Nacional de
Propiedad Industrial no tramitard las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) Que fuere presentada extemporaneamente;

b) Que se fundamente exclusivamente en una solicitud cuya fecha de presentacion o de prioridad validamente
reivindicada sea posterior a la peticion de registro de la marca a cuya solicitud se oponga; y

¢) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre
que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su ultimo titular, durante los seis meses siguientes al
vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovacion del registro de la marca.
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Podra también interponer oposicion a una marca el titular de otra previamente
registrada en cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN). (Oposicion andina).

La presentacion de una oposicion andina con base en una marca previamente
registrada en cualquiera de los paises miembros faculta a la oficina nacional competente
a denegar el registro de la segunda marca. Por otro lado, la presentacion de una
oposicién con base en una solicitud de registro en tramite solo acarrea la suspension del

registro de la segunda marca, hasta que el registro de la primera sea conferido.

En ambos casos, el opositor debera acreditar su interés real en el mercado del
Pais Miembro donde interponga la oposicién, debiendo a tal efecto solicitar el registro

de la marca al momento de interponerla. >’

Presentadas o no oposiciones la autoridad procedera a realizar el examen de
registrabilidad, debiendo pronunciarse sobre las oposiciones presentadas, de ser el caso,
y sobre la concesién o denegacion del registro mediante resolucién debidamente

motivada.

En caso de que se conceda el registro de la marca, la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial ordenara la emision del titulo respectivo en el que se indicara, entre
otras particularidades, que la vigencia de la marca es de 10 afios, mismos que son
renovables por iguales periodos.

A pesar de que el registro de un signo distintivo es un tema de suma
trascendencia cuya inscripcion no deberia tardar mas de tres o cuatro meses, en la
actualidad el tramite demora de once a quince meses aproximadamente, siempre y
cuando el registro no soporte oposiciones, caso contrario este podria retardarse cerca de
los veinte meses 0 mas. La respuesta a este problema, que en la mayoria de casos
desemboca en un perjuicio para la persona que anhela obtener el registro, se debe a que
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) recepta y debe encargarse de

57 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000. Articulo 147.
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tramitar un aproximado de 1.200 a 1.500 signos distintivos mensualmente, y la
responsabilidad de efectuar el examen de registrabilidad, que es la ultima etapa del

registro, recae en la actualidad sobre apenas tres personas. >®

El perjuicio que las personas que anhelan obtener un registro deben afrontar por
el retardo excesivo en el trdmite es netamente econémico y se produce en virtud de que
a fin de empezar con el uso del signo de manera legal, deberan esperar hasta obtener
una resolucion favorable, por lo menos, para posteriormente empezar a aplicar técnicas
de marketing que les permita difundir los productos o servicios que comercializaran

bajo determinada marca.

En caso de que el signo sea utilizado para comercializar productos o servicios
mientras este se encuentra en trdmite de registro existe el riesgo de que la resolucion
final del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) niegue el registro en
virtud de la existencia de un signo parecido, 0 por encontrarse inmerso en alguna de las
prohibiciones legales prescritas para el efecto. En estos casos el titular debera retirar sus
productos o servicios del mercado o comercializarlos bajo otra denominacién, caso
contrario podria afrontar diversas acciones por ese uso ilegitimo. En este caso de igual

forma se produce un perjuicio de indole econémica.

1.6 LA CONFUSION®®

El derecho de exclusividad y oposiciéon frente a terceros que otorgan tanto
marcas como nombres comerciales tiene como objetivo principal el evitar la existencia
de signos confundibles y que pertenezcan a distintos titulares en el mercado; sin
embargo, existiran casos en los que signos iguales o parecidos puedan causar confusion

a los usuarios y consumidores.

58 Fuente: Entrevista a la Directora de marcas. (15 de marzo de 2012).

59 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, pg. 147 a
205.
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Segtin Jorge Otamendi® la confusion tiene dos variantes:

a) Confusion directa: Se da cuando el comprador adquiere un producto o

servicio convencido de que esta comprando otro que tenia en mente.

b) Confusién indirecta: Ocurre cuando el comprador cree que el producto o
servicio que desea tiene un origen empresarial, o un fabricante distinto de quien

realmente los produjo.
1.6.1 Tipos de confusion:

Existen tres tipos de confusion: visual, auditiva e ideologica.
1%

1.6.1.1 Confusién visua

Es la confusién causada por la identidad o similitud de los signos, por su simple

observacion visual.
Dentro de este tipo de confusion se puede detallar lo siguiente:
a) Similitud ortografica: Se da por la coincidencia de letras, influyendo la

cantidad de silabas.

Ej. Baygon Vs Raygon.

b) Similitud grafica: Se da cuando las etiquetas de los signos son iguales o
parecidas, sea por similitud en la combinacién de colores, o por dibujos
parecidos.

Ej. Logotipo Carrier VS Logotipo Ford.

62

60 JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, pg. 144.

61 Ibid. pg. 145.
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1.6.1.2 Confusién auditiva®:

Este tipo de confusion ocurre cuando la pronunciacion de las palabras tiene una
fonética similar, sin tener mayor importancia si la pronunciacion es correcta, deformada
0 si se trata de una palabra en idioma extranjero. Lo que tendrd relevancia sera la

pronunciacion que una parte considerable del publico efectua de la palabra en analisis.
Ej. Iphone VS Ifan.
1.6.1.3 Confusion ideolégica®*:

Es la confusion que deriva del mismo contenido conceptual de dos signos o de la
propension que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las
mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso en la mente del consumidor se

reproduce la misma idea o concepto capaz de causar una confusion inevitable®.

Ej. Noqueador VS K.O.
Ej. Nido de abeja VS La Colmena.

1.6.1.4 Reglas del cotejo en caso de signos en conflicto:
La doctrina ha determinado reglas especificas que se podran aplicar al cotejo que

se realiza en caso de conflicto entre signos distintivos que causen confusion en el

mercado.

62 Internet. http://www.taringa.net/posts/imagenes/3258734/ Logos-parecidos-o-plagio .html. (Acceso 20 de enero de
2012),

63 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicién, 2002, pg. 150.
64 Ibid. pgs. 154, 155, 156.

65 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso 25-1P-98, marca: “PINTUBLER”.
Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 26-enero-2012)
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A continuacion las reglas del cotejo:

a) Cotejo sucesivo: Los signos en conflicto deben ser cotejados de manera
sucesiva, es decir se los debe analizar uno después de otro y no de manera
simultanea, ya que en la practica el consumidor dificilmente tendré a los signos

en pugna frente a si en el mismo lugar y espacio®.

b) Preponderancia de las semejanzas: El cotejo debera estar pendiente més de las
semejanzas que de las diferencias ya que estas causan la confusion. En caso de
duda el juzgador debera favorecer al derecho adquirido anterior®’.

c) Analisis del conjunto: Se debe analizar cada signo distintivo en conjunto y no
sus partes integrantes separadas de forma arbitraria. Se deberd verificar si la
impresion que deja la observacion del segundo signo recuerda la impresion

dejada por el primero.®®

d) La posicion del juzgador: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar
del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos,

servicios o actividades.®®

66 JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, pg. 177.

67 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso 105-1P-2007, marca:
“TROPICAL". Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 23-enero-2012)

68 Ibid. pg. 180.

69 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso 105-IP-2007, marca:
“TROPICAL”. Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 23-enero-2012)
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CAPITULO Il

2. EL NOMBRE COMERCIAL

2.1. DEFINICIONES:

Ladas define al nombre comercial como: “el elemento que identifica y distingue la

actividad negocial de una persona de la otra”.”

Fernandez Madero sostiene que el nombre comercial es: “la denominacién con la cual

una persona, fisica o juridica, ejerce su comercio o industria”.”

Miguel de Almansa Moreno, menciona que “nombre comercial es un signo, simbolo,
emblema o denominacién que sirve para identificar a una empresa en el ejercicio de su
actividad y que la distingue en el mercado de otras empresas que realizan actividades idénticas

o similares”.

Aura Vilalta, por su parte indica: “puede definirse como cualquier signo que resulte util

para identificar una persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad empresarial para

distinguirse de actividades idénticas o similares”.

El articulo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana enuncia: “Se entendera

por nombre comercial al signo o denominacién que identifica un negocio o actividad

econdmica de una persona natural o juridica”. ™

70 STEPHEN LADAS, Patent, trademarks and related rights, Cambridge, Third edition, Pg. 1543.

71 JAIME FERNANDEZ MADERO, EIl nombre y la ensefia comercial en la transferencia de fondos de comercio,
Editorial Astrea, 1986, P. 97.

72 MIGUEL DE ALMANSA MORENO, El nombre comercial, Madrid, 1993, P. 82.

73 AURA ESTHER VILALTA, Acciones para la proteccion de marcas, nombres comerciales y rétulos de
establecimiento, Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2000, P. 10.

74 REPUBLICA DEL ECUADOR, ley de propiedad intelectual, afio 1998.

30



El articulo 190 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
denota que “se entenderd por nombre comercial cualquier signo que identifique a una

actividad econémica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil”. ™

Segun las definiciones citadas se puede concluir que la mayoria de autores
concuerdan que la proteccion que brinda el nombre comercial va encaminada a las
actividades “de comercio”, “de negocios”, “de empresa”, o “mercantiles”, de una
persona, natural o juridica, o de un establecimiento comercial; sin embargo, excluyen de

la proteccion a todo establecimiento o persona cuya actividad principal no sea el lucro.

Segun el cédigo de comercio ecuatoriano constituyen actos de comercio, entre otros,

los siguientes:®

1.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con &nimo de revenderlas o
permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas
mismas cosas.

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una
sociedad mercantil.

3.- La comisién o mandato comercial.

4.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos
semejantes;

5.- El transporte.

6.- Las agencias de negocios mercantiles
7.- El seguro;

8.- Las operaciones de banco;

9.- Las operaciones de bolsa;

10.- Las operaciones de construccion;

11.- Las operaciones maritimas.

75 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000.

76 REPUBLICA DEL ECUADOR, cédigo de comercio, afio 1960, Art. 3.
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En definitiva, se podria conceptualizar que comercio es toda actividad
socioecondémica efectuada por un comerciante, misma que consiste en el intercambio de
bienes y/o servicios licitos de compra y venta, sea para su uso, para su venta o su

transformacion en el mercado. ”’

Una actividad econdmica es aquella que permite la generacion de riqueza dentro
de una comunidad (ciudad, region, pais) mediante la extraccion, transformacion y
distribucion de los recursos naturales o intercambio de bienes y servicios; teniendo

como fin principal la satisfaccién de las necesidades humanas. ®

A su vez, comerciante es toda persona fisica o juridica, nacional o extranjera’,

que, teniendo la capacidad para contratar, hace del comercio su profesion habitual.®

Segun las disposiciones del Cadigo del comercio, no pueden ejercerlo y por
tanto no podrian ser titulares de nombres comerciales:®

1) Las corporaciones eclesiasticas, los religiosos y los clérigos.

2) Los funcionarios publicos a quienes esta prohibido ejercer el comercio
por el Art. 266 del Cddigo Penal, salvo las excepciones establecidas en
el mismo articulo.

3) Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitacion.

77 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519.
78 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519.

79 Internet. http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/el-comerciante. (acceso 25 de febrero de 2012).

80 REPUBLICA DEL ECUADOR, cédigo de comercio, afio 1960, Art. 2.

81 REPUBLICA DEL ECUADOR, cédigo de comercio, afio 1960, Art. 6.
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2.2.CARACTERISTICAS:

De igual forma como se detall6 las caracteristicas de las que las marcas se

encuentran envestidas, a continuacion indico las que corresponden a los nombres

comerciales:

1)

2)

3)

4)

El derecho al nombre comercial, en la actualidad, nace con su primer uso en
el comercio y termina cuando este cesa 0 terminan las actividades del

establecimiento o persona que lo utiliza.

El uso, a su vez, debe cumplir con los siguientes requisitos: %
a) ser publico
b) ser continuo
c) serdebuenafe,y

d) Tener al menos seis meses en el comercio.

En caso de transferencia del nombre comercial este deberd ser transmitido

con la totalidad de la empresa, o negocio al que identifica.

En el Ecuador actualmente no se exige ni verifica que este requisito sea

cumplido.

Si se desea disfrutar del nombre comercial como marca debera procederse a

su registro por separado. %

El titular de un nombre comercial podra registrarlo ante el Organo
competente a fin de obtener un reconocimiento de caracter declarativo®. En

el Ecuador, como ya se indicé en el capitulo anterior, el ente encargado del

82 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 191.

83 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998, Art. 230.

84 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 199.

85 AURA ESTHER VILALTA, Acciones para la proteccion de marcas, nombres comerciales y rétulos de
establecimiento, Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2000, P. 10.

86 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 193.
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5)

6)

7)

registro y proteccion de derechos de propiedad industrial, en general, es el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

Si bien es cierto que el registro de un nombre comercial solo brinda un
reconocimiento de caracter declarativo, sin embargo esto ocurrird siempre y
cuando el signo cumpla con todos los requisitos legales y no se encuentre
inmerso en las prohibiciones de registro contempladas en la normativa

aplicable.

En caso de que el nombre comercial cumpla con todos los requisitos de
forma, fondo y sea aceptado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI), ademéas de obtener un reconocimiento de carécter
declarativo, también gozara de la proteccion de oficio que brinda la

institucion.

La proteccion otorgada al nombre comercial y su derecho de exclusividad se

encuentra supeditada a su uso real y efectivo. ®’

Si la utilizacion personal, continua, real, efectiva y publica del nombre
comercial ha sido posterior a la concesion de los derechos marcarios, éstos

tendran prevalencia sobre el uso del nombre comercial. %

El d&mbito de proteccion otorgado por el uso o registro de un nombre
comercial se extiende al giro del negocio y de sus actividades econdémicas,
mas no se encuentra necesariamente restringido a una de las clases

internacionales de la clasificacion de Niza, en exclusiva. &

87 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 145-1P-2004, sentencia de 25 de noviembre de

2004, marca: “BIMBO”. Internet, www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25-abril-2011).

88 Id.

89 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 45-1P-98, marca: “IMPRECOL”. Internet
www.tribunalandino.org.ec (Acceso 18 de febrero de 2012).
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8) La proteccion y efectos de los derechos de propiedad industrial se

circunscriben al territorio del Pais en que tales derechos son reconocidos. *

2.3.EVOLUCION DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU ADQUISICION.
TEORIAS:

A diferencia del desarrollo que ha tenido la figura de las marcas en la mayoria de
paises, que en un inicio otorgaban derechos a partir del uso y se encargaban de
representar inicamente a productos, para en lo posterior extender su proteccion también
a servicios y otorgar derechos a partir del registro (sistema atributivo), el desarrollo de
la figura del nombre comercial ha pasado por diversas etapas en las que sus contornos
han sido ambiguos, a tal punto de inicialmente constituir un signo que representaba al
“sujeto- empresario” en sus actividades comerciales para en lo posterior convertirse en

un signo identificador del “objeto- empresa”.

La figura del nombre comercial ademas de haber tenido un desarrollo enigmatico,
desde sus inicios ha otorgado derechos a partir del uso, criterio que es mantenido hasta
la actualidad, por lo que genera problemas de aplicacion y en multiples ocasiones puede
originar conflictos con los derechos otorgados por la figura de las marcas.

2.3.1. Teoria del derecho personal:

El nombre civil es el conjunto conformado por el nombre de pila y del
patronimico, que constituyen un derecho de la personalidad que se puede ejercer erga

omnes. **

Los derechos de la personalidad, a su vez, son: absolutos, vitalicios,
extrapatrimoniales, intransferibles, imprescriptibles, personalisimos, irrenunciables y

necesarios.%?

90 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 45-1P-98, marca: “IMPRECOL”. Internet

www.tribunalandino.org.ec (Acceso 10-abril-2011).

91 JOSE CARLOS TINOCO, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Editorial LexisNexis, 2006, P.968.

92 Internet. http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-personalisimos (Acceso 17 de febrero de 2012).
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Es por el nombre civil que los primitivos agricultores, industriales, comerciantes
y prestadores de servicios iniciaron su vida profesional. Entre los ejemplos clasicos se
conoce la fama que obtuvieron: Henry Ford, John Deere, Christian Dior, Oscar de la

Renta, Calvin Klein, entre otros.

Tradicionalmente se empez0 a identificar al nombre comercial con el nombre
civil del empresario (nocion subjetivista) que acompafiado de la exigencia del principio
de veracidad, principio mediante el cual el nombre comercial debia coincidir con el
nombre del negociante, habia motivado a que se lo defina como el signo que utiliza el

empresario, persona natural, para identificarse ante su clientela y sus competidores.

Este tipo de signos tenian una funcién de identificacion personal y se
encargaban de dar a conocer la identidad del comerciante o artesano que vivia en
determinada casa, la cual de ser empleada con fines comerciales, pasaba a tener

posibilidades de identificacion de los productos o servicios alli fabricados.®

Debido a la nocion subjetivista de la figura era necesario que el empresario
unicamente haga uso del nombre. Posteriormente surge la identificacion del nombre
comercial con el nombre- firma, signo individualizador del comerciante como sujeto de
derechos y obligaciones mercantiles, cuya funcién juridica era la de identificar al
comerciante en el ejercicio del comercio y servir de firma en las transacciones

comerciales. *
El nombre-firma tenfa la siguiente peculiaridad en su utilizacion:®
a) Para los comerciantes individuales consistia en su mismo nombre civil

aunque con la posibilidad de realizar pequefias alteraciones o abreviaturas,

pero sin que alteren el principio de veracidad.

93 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, Tomo | P. 129,
130.

94 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, Derecho de la Propiedad Industrial, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 81.

95 Ibid., p. 82.
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b) Para las sociedades colectivas o comanditarias consistia en su razon social
que estaba compuesta por el nombre civil de todos o alguno de los socios

colectivos.

Muchos empresarios, que en sus inicios se habian dado a conocer con su
nombre-firma empezaron a constituirse en personas juridicas y a realizar asociaciones
con otros comerciantes en busca de ampliar sus negocios y obtener mayores réditos
econdmicos. Tal es el caso de Francesco Cinzano, quién empez0 a fabricar su bebida
conocida desde 1757 con su propio nombre civil, permaneciendo durante largos afios
hasta recibir socios y transformarse en la sociedad Cinzano & C., y afios mas tarde en

Francesco Cinzano & C. S.p.A.*®

Debido a la nocion subjetivista del nombre comercial mediante la cual se lo

vinculaba con el comerciante y se consideraba que sobre este recaia un derecho de

carécter personal, existia un obstaculo en el tratamiento de la figura como parte de la

propiedad industrial.®’

Esta nocion personalista o subjetivista del nombre comercial ha sido superada en

la actualidad.

2.3.2. Teoria del derecho de propiedad:

Superada la teoria del derecho personal, se empez6 a considerar que los
comerciantes, personas naturales, con su nombre civil protegido bajo la figura del
derecho de la personalidad al momento de dedicarse a actividades profesionales
mediante las que se empezaron a obtener lucro fueron paulatinamente obteniendo otro

derecho diferente al que recae sobre su nombre civil, alcanzando de esa manera la

96 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Editorial LexisNexis, 2006, P.973.

97 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, Derecho de la Propiedad Industrial, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 82.
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naturaleza juridica de un derecho de propiedad®, de caracter patrimonial y por lo tanto
plenamente negociable y susceptible de apreciacién econémica.”

La Ley de Marcas ecuatoriana del afio 1908 consideraba al nombre comercial
como una propiedad en los siguientes términos: “Art 32. El nombre del comerciante ¢
productor, el de la razdn social, el de las sociedades anonimas, el de la muestra o designacion

de una casa 6 establecimiento que negocien articulos o productos determinados, constituyen

una propiedad para efectos de esta ley ™™

El cddigo civil ecuatoriano en su articulo 599 indica que: “El dominio, que se
Illama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de
ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual y

social”*** (El subrayado me pertenece)

Debido a que el nombre comercial es un bien inmaterial, esto es un bien que no
tiene existencia sensible y que por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles
para poder ser percibido por los sentidos'® y al no existir una “cosa corporal” u objeto
material concreto, no es posible afirmar que el derecho que recae sobre un nombre
comercial sea de dominio o propiedad, ** por lo que esta teoria queda desvanecida y

resulta inaplicable.

2.3.3. Teoria del derecho de propiedad industrial:

El nombre comercial implica un conjunto de calidades que recomiendan los
productos o servicios de un establecimiento a sus clientes; sin embargo, a partir de un
momento dado los usuarios no se preocupan mas en realizar negocios con determinado

comerciante reputado, sino Unicamente con el establecimiento designado por el nombre

98 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Editorial LexisNexis, 2006, P.972.

99 Cfr. FERNANDO A. LEGON, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 1986, P. 98.
100 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de marcas, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908.Art. 35.

101 REPUBLICA DEL ECUADOR, cédigo civil, Codificacion correspondiente al afio 2005, Art. 599.

102 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pg. 21.

103 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, tomo I, P. 557.
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y cuyo propietario desconoce. Asi, el nombre comercial se separa enteramente del

comerciante y nada mas tiene relacion, en algunos casos, con el nombre patronimico.

De esta manera, la teoria que vinculaba al nombre comercial con el comerciante
y con un derecho de la personalidad queda desvirtuada, debido a que la figura del
nombre comercial en realidad constituye un elemento preeminente del patrimonio, ya
que tiene por esencia el obtener ganancias y por lo tanto es susceptible de obtener un
valor pecuniario que en muchos casos es muy alto y a la vez puede ser transferido, a
diferencia del nombre civil sobre el que recae un derecho de caracter personal que lo
imposibilita.’®*

Con este antecedente, el titular de un nombre comercial tiene un derecho de
propiedad industrial que forma parte de los derechos reales con efectos erga omnes'®
con relacion al uso exclusivo del signo. Ese derecho se encuentra comprendido en los
articulos 191 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), articulo

230 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y articulo 8 del Convenio de Paris.

Cabe indicar que al convertirse la figura del nombre comercial en un signo
identificador del “objeto- empresa”, 0 de las actividades de un establecimiento

comercial, pasa a desarrollar funciones muy similares a las de las marcas de servicio.

Finalmente, se puede sefialar que una vez superadas las teorias indicadas
anteriormente descritas, supone en este proceso de evolucién del nombre comercial la
quiebra definitiva del principio de veracidad y por lo tanto de la concepcidn subjetivista

de esta figura juridica.'®®

104 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Editorial LexisNexis, 2006, P.985.
105 Cfr. HERNAN SALGADO PESANTES, Introduccion al estudio del derecho, Editora Nacional, 2002, P. 58.

106 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, Derecho de la Propiedad Industrial, Editorial Dykinson, S.L., 1993, p. 82.
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2.3.4 Evolucién de la normativa interna y comunitaria aplicable en el

Ecuador:

En Ecuador, en 1908 la Ley de Marcas reconocia un derecho de propiedad sobre
el nombre del comerciante y la designacion (nombre comercial) de una casa o
establecimiento comercial, mismos que nacian del uso y permitian que su titular
emprendiere una accion de reclamo en contra de la persona que usare el mismo signo en

el comercio.

La accion prescribia en el término de un afio y se debia ventilar en juicio

ordinario.*%’

En la legislacion andina la mencion a los nombres comerciales aparece en las
Decisiones 311 y 313, sin embargo la proteccion de estos signos sin obligacién de
registro se estipula a partir de la Decision 344. Con la expedicion de la Decision 486 de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se define al nombre comercial como aquel
que identifica una actividad econémica, a una empresa 0 a un establecimiento mercantil,
reconociéndose que una empresa puede tener mas de un nombre comercial y ratificando
que el derecho exclusivo se adquiere por el primer uso y termina cuando cesa el uso del

nombre o las actividades econémicas.'®

En el Convenio de Paris, suscrito por el Ecuador en el afio 1999 se prevé que el
nombre comercial serd protegido por los paises de la Unién sin necesidad de depdsito o

registro.'%°

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana publicada en 1998, en su articulo

230 prescribe que el nombre comercial sea protegido sin necesidad de registro. **°

107 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de marcas, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908, Arts. 32 a 37.

108Cfr. BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial. Evolucién y tratamiento normativo en la Regién Andina y el
Peru, Editorial Palestra, 2004, pgs. 116 y 117.

109 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2 de Octubre de 1979, Art. 8.

110 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998, Art. 230.
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2.3.5 Adquisicion del derecho sobre un nombre comercial:

A diferencia de las marcas, el derecho a la exclusividad sobre un nombre

comercial nace con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del

nombre o cesan las actividades de la empresa, establecimiento, o persona que lo usa.**

A su vez, el uso del nombre comercial debe ser: publico, continuo y de buena fe

en el comercio, por al menos seis meses.**?

Entre los actos que constituyen uso de un nombre comercial estan: ***

a)

b)

Colocacion del nombre comercial en el local donde se desarrolla la
actividad distinguida: A pesar de ser una de las formas mas frecuentes de
uso de este tipo de signos, la mera colocacion de un nombre comercial no
constituye uso. Para que exista tal uso es necesario que, junto al signo,

exista una actividad a la que este represente.

Utilizacion del nombre comercial en papeleria, documentacion y
publicidad: Toda persona que emprende en una actividad procede
normalmente a identificarla mediante la utilizacion de papeleria,
documentacién y publicidad en donde se plasma el nombre comercial y
con el que se da a conocer su titular en el comercio. Sin embargo, como ya

se menciono, es fundamental que la actividad se desarrolle efectivamente.

Utilizacion del nombre comercial en productos o envases: Es frecuente
que una actividad se relacione con determinados productos o envases,

mediante su colocacién sobre estos.

Para que el empleo del nombre comercial en productos o envases pueda

ser calificada como uso, el signo debera cumplir con dos requisitos: i) que

111 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 191.

112REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998, Art. 230.

113Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, 2003, tomo II, Pgs. 604,

605, 606.
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exista una actividad representada por el signo y ii) que el pablico
consumidor pueda relacionar a los productos o envases con la actividad

que se desarrolla mediante el nombre comercial.

Segin las normas que regulan a los nombres comerciales estos podrén
registrarse en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI), sin embargo ese registro Unicamente tendra el caracter de

declarativo.

En caso de registro del Nombre comercial, este debera seguir el procedimiento

previsto para las marcas.
2.4, COMPOSICION DEL NOMBRE COMERCIAL:
El articulo 190, segundo literal, de la Decision 486 de la Comunidad Andina de

Naciones (CAN) prescribe lo siguiente: “Puede constituir nombre comercial de una

empresa o establecimiento, entre otros, su denominacidn social, razon social u otra designacion

inscrita_en un_registro de personas o sociedades mercantiles”. (El subrayado me

pertenece).**

Como se puede analizar, el presente articulo no brinda una mayor descripcion en
referencia a los signos que pueden convertirse en nombres comerciales, a tal punto que
queda abierta la posibilidad para que un gran ndmero de frases o palabras puedan

hacerlo, con la Gnica condicidn de que estos se encuentren inscritos en un registro.

Por la importancia que tienen las denominaciones sociales, razones sociales y
todo tipo de designaciones que puedan tener los establecimientos de comercio, y con el
afan de incluir el mayor de nimero de posibilidades de palabras o conjunto de palabras
que pueden convertirse en nombre comercial, a continuacion profundizaré el articulo
190 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

114 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 190.
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La denominacion social consiste en un nombre que revele una o més de las
actividades que conforman el objeto social de una compafiia, mientras que la razén
social es aquella designacion integrada de manera exclusiva por uno o méas nombres y

apellidos, o de uno o mas apellidos de los socios de una compafifa.**®

Tanto denominacidon social como razon social se inscriben en el Registro
mercantil o de la Propiedad, en algunos casos, cumpliéndose de esta manera la

exigencia de la inscripcidn en un registro.

Debido a que en muchas ocasiones las denominaciones o razones sociales de una
compafiia son utilizadas como nombres comerciales, a continuacion se indicard la
forma en que se componen las denominaciones de los diferentes tipos de compafiias que

se enumeran en la Ley de Compafifas vigente

, sin embargo esto no implica la
realizacion de un andlisis de cada figura societaria a profundidad, en virtud de que no es

el tema de estudio principal de la presente tesis.

2.4.1 Denominacion de las Compariias Anonimas y de Economia Mixta:

De acuerdo a los articulos 144 y 311 de la Ley de Compafiias, el nombre de las
sociedades andénimas y de las compafiias de economia mixta constituye una

117

denominacién®*’, misma que podra estar conformada por:**®

1) Uno o mas términos genéricos, como: “industrial”, “comercial”, “agricola”,
“constructora”, “minera”, “petrolera”, “pesquera”, “floricola”, etc., y de otro u
otros pertenecientes al idioma castellano, entre los que pueden incluirse aquellos
que hagan relacién a paises, estados, provincias, departamentos, cantones,
ciudades, parroquias, accidentes o lugares geogréaficos en general, etc., a las

lenguas aborigenes del pais o0 a cualquier idioma extranjero.

Ejemplo: INDUSTRIAL PACHAMAMA S. A.

115 REPUBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compafiias, Resolucion No. SC.SG.G.10.001(criterios y
procedimientos basicos para la reserva o denegacioén de nombres asignados a las compafiias anénimas, de economia
mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la
superintendencia de compaiiias), afio 2010, Arts. 15y 16.

116 LEY DE COMPANIAS, Republica del Ecuador, afio 1999, art. 2.
117 Ibid. arts. 144 y 311.

118 Ibid. Arts. 14.1, 14.2y 14.3.
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2) Uno o maés de los términos genéricos mencionados en el numeral anterior, mas
los nombres y apellidos, o solamente de los términos genéricos mas los apellidos

de los accionistas de la compaiiia.

Ejemplo: COMERCIAL ALVARO TERAN S. A.
CONSULTORA TERAN CABEZAS S. A.

3) Uno o més de los términos genéricos mencionados en el literal 1, mas una
palabra de fantasia.
Ejemplo: INVERSIONES PROCOR C.E.M.

La unién de los términos genéricos y las palabras o nombres y apellidos o frases

de fantasia que conforman la denominacién deberan integrar, en su conjunto, una

expresion amparada por el principio de peculiaridad. Ademas se debera hacer constar la
expresion o siglas que revelen el régimen juridico al que se someta la compafiia. En el
caso, “COMPANIA ANONIMA”, “C. A.”, “SOCIEDAD ANONIMA”, “S. A.”, o
“COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA”, “CEM.”.

El principio de peculiaridad consiste en que el nombre de cada compafia debe
ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia
de la Superintendencia de Compafifas.*

2.4.2 Denominacion de la Compafia Limitada:

El articulo 92 de la Ley de Compariias sefiala que el nombre de una compaiiia
limitada constituye una denominacién objetiva 0 una razon social, misma que consistira

en.

119 REPUBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compafiias, Resolucion No. SC.SG.G.10.001(criterios y
procedimientos basicos para la reserva o denegacién de nombres asignados a las compafiias anénimas, de economia
mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la
superintendencia de compafiias), afio 2010, Art. 2.2.
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Denominacién Objetiva:'?°

1) Uno o mas términos genéricos como:”industrial”, “comercial”, “agricola”,
“constructora”, “minera”, “petrolera”, “pesquera”, “floricola”, etc., y de otro u
otros pertenecientes al idioma castellano, entre los que pueden constar aquellos
que hagan relacion a paises, estados, provincias, departamentos, cantones,
ciudades, parroquias, accidentes o lugares geograficos de todo género, a las

lenguas aborigenes del pais o0 a cualquier idioma extranjero.

Ejemplo: PETROLERA IMAGINE CIA. LTDA.
FLORICOLA RIO AMAZONAS CIA. LTDA.

2) De uno o0 més términos genéricos, como los indicados, y de una o mas palabras

inventadas o de fantasia.

Ejemplo: TECNOLOGICO MACONSA CIA. LTDA.

La union de los términos indicados en ambos numerales deber& conformar una
expresion amparada en el principio de peculiaridad. Adicionalmente a la denominacién
objetiva se deberd acompafiar la expresion o siglas que revelen el régimen juridico, al
que se somete la compaifiia. Tales como: “COMPANIA LIMITADA”, “CIA. LTDA”,
“C.LTDA.”, “C.L.”.

Razon Social:*?
1) Uno o méas nombres y apellidos, o0 uno o mas apellidos de los socios de la
compaiiia.

EJEMPLO: ALVARO RAMIRO TERAN CABEZAS CIA. LTDA

120 REPUBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compafiias, Resolucion No. SC.SG.G.10.001(criterios y
procedimientos basicos para la reserva o denegacion de nombres asignados a las compafiias an6nimas, de economia
mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la
superintendencia de compafiias), afio 2010, Arts. 15, 15.1y 15.2.

121 Ibid. Arts. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4y 16.5

45



En el evento de que hubiera una compafiia preexistente con razén social idéntica
a la propuesta podré salvarse el inconveniente agregando a esta Ultima uno o0 mas

nombres y apellidos de los restantes socios de la compafiia.

A los nombres y apellidos o a los apellidos de los socios de la compafiia se
podra acompariar las palabras que se refieran a la composicién subjetiva de ella, como
“HERMANOS”, “HIJOS”, “SUCESORES”, “ASOCIADOS” u otras equivalentes.

Ejemplo: ROBAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA,,

EDMUNDO RAMIRO TERAN GOMEZ E HIJOS CIA. LTDA.

2) Una palabra o expresion que denote una o mas actividades del objeto social y de
uno o mas nombres y apellidos 0 uno o mas apellidos de los socios que integren

la compafiia.

Ejemplo: COMERCIAL HINOJOSA CIA. LTDA.
2.4.3 Denominacion de la Compafiia en Nombre Colectivo:*?

El articulo 36 de la Ley de Compafias sefiala que la denominacion de la
compafiia en nombre colectivo constituye una razon social formada por los nombres de

todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregacion de las palabras "y compafiia™.

Ejemplo: ANDRES ALMEIDA Y COMPANIA.

123 y por Acciones®**:

2.4.4 Denominacién de las Compafiias en Comandita Simple
La razon social de ambos tipos de compafiia se encuentra conformada por el
nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregaréa las
palabras "compafiia en comandita".
Ejemplo: ALVARO TERAN Y ANDREA ROMERO COMPANIA EN
COMANDITA.

122 LEY DE COMPANIAS, Republica del Ecuador, afio 1999, art. 36.
123 Ibid. art. 59.

124 Ibid. art. 303.

46



2.4.5 Nombres de personas naturales:

La Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) no menciona que
los nombres de personas naturales se puedan utilizar como nombres comerciales; sin
embargo, al mencionar la frase “otra designacion inscrita en registro de personas”, da
apertura a que los nombres de personas, debidamente inscritas ante el Organo
competente (Registro Civil Identificacion y Cedulacion en el caso ecuatoriano), sean

también usados como nombres comerciales.'?

A continuacién indico las particularidades que los nombres de las personas deben
tener para poder ser inscritos en el Registro Civil Identificacién y Cedulacién:*?

1) Estar conformado por no més de dos nombres de uso general ecuatoriano.

2) No contener palabras extravagantes, ridiculas o que denigren la personalidad
humana o que expresen cosas 0 nociones, a menos que su Uso como nombres se
hubiere consagrado tradicionalmente. Tampoco podran emplearse nombres
diminutivos, a menos que se trate de aquellos que se hayan independizado

suficientemente, y de aquellos cominmente usados como apellidos.
3) Precisar el sexo de la persona.

4) Los apellidos deberan ser el primero de cada uno de los padres, debiendo

preceder el paterno al materno.

125 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 190.- se entender4 por nombre comercial

cualquier signo que identifique a una actividad econémica, a una empresa, o0 a un establecimiento mercantil.

(...) Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacién social, razén

social u otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.” (El subrayado me pertenece).

126 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Registro Civil, Decreto Supremo 278, Art. 78.
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2.4.5.1 El Nombre individual de cada persona:

El nombre de la persona, por ser un derecho personalisimo e inherente a cada
individuo, puede ser utilizado dentro del comercio como identificacion individual o con
propdsitos de informacion sin que esto ocasione conflictos de propiedad industrial,

siempre que cumpla con los siguientes requisitos: **’

1) Que se lo haga de buena fe
2) No constituya uso a titulo de marca
3) No sea capaz de inducir al pablico a confusion sobre la procedencia de los

productos o servicios.

Se debe tomar en cuenta que al aplicar el nombre individual o personal a un
establecimiento comercial, a fin de utilizarlo como Nombre Comercial se estaria
ejerciendo un derecho de propiedad industrial, mismo que debera sujetarse a las reglas

establecidas para este tipo de signos distintivos. 2
2.5 GENERALIDADES:
2.5.1 Requisitos del Nombre Comercial:

El nombre comercial, al igual que las marcas debera cumplir con los siguientes

requisitos, mismos que fueron descritos en el capitulo | de la presente tesis:
a) Perceptibilidad
b) Distintividad
c) Susceptibilidad de representacion grafica

d) Disponibilidad

127 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000. Articulo 157.- Los terceros podrén, sin consentimiento
del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudénimo, un nombre geografico
0 cualquier otra indicacién cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de
produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se
haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propésitos de identificacién o de informacién
y no sea capaz de inducir al publico a confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

128 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Editorial LexisNexis, 2006, P.974.
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2.5.2 Principios:
Aplica para los nombres comerciales los principios que regulan a las marcas:

a) Territorialidad
b) Exclusividad
c) Especialidad

A pesar de que se comparten iguales principios tanto para nombres comerciales,
como para marcas, en lo que respecta al principio de especialidad la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la en su articulo 195 sefiala como optativa la
posibilidad de aplicar al registro del nombre comercial la clasificacién de productos y
servicios utilizada para las marcas,** sin embargo en caso de conflictos producidos
entre esta figura juridica con marcas, o con otros nombres comerciales, necesariamente

se deberd recurrir a este principio utilizando la clasificacion de Niza.

2.5.3 Funciones:
a) Distincion de actividades econdémicas:

La funcion més importante de un nombre comercial es diferenciar la actividad
de un comerciante determinado de otros, sin importar que este la use para distinguir su

actividad econémica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio.**

De esta manera el publico consumidor podra elegir un determinado servicio,
proveedor, fabricante, etc. de entre varios o, a su vez, volver a conseguir el que adquirié

0 contratd con anterioridad.*®*

129 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 195.

130 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso 016-1P-2008.
www.tribunalandino.org.ec (Acceso 03 de abril de 2012.)

131 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, p. 9.
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b) Identificacion de origen:

En la antigliedad se relacionaba al nombre comercial con el nombre civil del
empresario mismos que debian coincidir entre unos y otros y eran utilizados para
identificar al comerciante que desarrollaba sus diversas actividades comerciales en el

mercado (origen o procedencia empresarial),**?

sin embargo en la actualidad el nombre
comercial no necesariamente indica origen o procedencia empresarial ya que su titular
podria haberlo transferido, conjuntamente con todo el negocio, o extender una licencia

de uso.

c) Indicacion de calidad:

Esta funcion consiste en garantizar una calidad uniforme o constante en las
actividades o servicios que el establecimiento, o la persona en general, comercialice u

ofrezca bajo un determinado nombre comercial.**?

2.5.4 Documentos que prueban el uso del nombre comercial

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en el proceso No.
96-1P-2009, menciona que entre los documentos mediante los que se puede demostrar
el uso del nombre comercial estan: facturas comerciales, documentos contables, o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la

comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.3*

Acorde al inciso segundo del articulo 220, en concordancia con el articulo 234
de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, se deberan entender como medios de
prueba sobre la utilizacion de las marcas y nombres comerciales, ademéas de los

indicados en el parrafo precedente, los inventarios de las mercancias identificadas con el

132 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, Derecho de la Propiedad Industrial, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 81.

133 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edicion, 2002, pgs. 9, 10.

134 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso No. 96-1P-2009, Conflictos entre
“NOMBRE COMERCIAL Y MARCA” Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25 de junio de 2012.)
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signo distintivo, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que

demuestre regularidad en la produccién o en las ventas.

En muchos casos, cuando el nombre comercial ha sido utilizado con mucha
anterioridad, resultara muy dificil presentar todas las pruebas pertinentes que
demuestren el tiempo de uso de un signo, ya que por la antigiiedad muchos documentos

habran dejado de existir o estaran deteriorados o incompletos.

Segun el articulo 147 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la
Funcion Ejecutiva (ERJAFE), en concordancia con el articulo 344 de la Ley de
Propiedad Intelectual ecuatoriana, los hechos relevantes para la decisién en un proceso
administrativo pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho
y sOlo podran ser rechazadas cuando sean manifiestamente improcedentes o

innecesarias.

Cuando se anhele registrar un nombre comercial ante el Instituto Ecuatoriano de
la Propiedad Intelectual (IEPI) generalmente los funcionarios se limitaran a efectuar el
examen de registrabilidad, sin embargo, segun se desprende de la resolucion No.
1104209, perteneciente al tramite No. 240125-11-C.CH de registro del nombre
comercial “SUFARM + GRAFICA” existiran ocasiones en que los documentos de
prueba de uso del nombre comercial seran exigidos previo a conceder su registro.
(Anexo 1)

2.6. ANALISIS DE LA FIGURA “NOMBRE COMERCIAL”:

Diversos autores se han pronunciado con respecto al disefio y evolucion del

nombre comercial, en los siguientes términos:

Fernandez Novoa afirma que el nombre comercial es “una de las figuras mas

enigmaticas y, por lo mismo, mas complejas dentro del sector del derecho de propiedad

industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario”135.

135 CARLOS FERNANDEZ NOVOA, El nombre comercial y su problematica registral, | jornadas de estudios sobre la
propiedad industrial, Madrid, 1971, Pg. 101.
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Comparto el criterio mencionado por Fernandez Novoa y considero que el

nombre comercial es una figura con un disefio complejo, confuso, anti técnico, que

genera problemas de aplicacién al momento de ejercer el derecho de exclusividad que

otorga la figura juridica y que, en muchos casos, puede causar inseguridad juridica tanto

a los titulares de derechos sobre nombres comerciales como a otros titulares de derechos

de propiedad industrial, como los que recaen sobre las marcas.

El problema complejo, confuso y anti técnico de la figura se produce por las siguientes

razones:

1)

2)

Nacimiento del derecho.- EIl derecho nace por el primer uso del nombre
comercial en el comercio. Esta informalidad puede ocasionar un
conflicto tanto entre nombres comerciales similares que hayan sido
adquiridos de buena fe y en tiempos parecidos, como con marcas de
productos o servicios, debido a que resultara muy dificil verificar si
determinado nombre comercial se encuentra en uso,*** a menos que este

se encuentre registrado.

A diferencia del procedimiento tan sencillo de uso del nombre comercial,
generalmente, cuando una persona anhela registrar una marca empezara
por efectuar una blsqueda fonética ante la institucion competente para el
efecto a fin de descartar la existencia de signos similares que puedan
oponerse al trdmite de registro y solo cuando se verifique que no existe
un riesgo inminente de oposicién y luego de verificar que el signo es

apto para ser registrado, se procedera con el tramite respectivo.

La Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contiene
prohibiciones de registro que no se encuentran muy claras y hasta
resultan absurdas, especialmente las contempladas en los literales b y ¢

del articulo 194, cuyo texto transcribo y comento:

136 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000, Art. 191.
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Articulo 194.- No podra registrarse como nombre comercial un signo que esté
comprendido en alguno de los casos siguientes:

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales
0 en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro
comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado
con ese nombre;

Esta prohibicién resulta absurda ya que en muchos casos el empresario
seleccionard nombres de fantasia que no describirdn a las actividades, o al giro
comercial del negocio en el que se emplee como nombre comercial.
Adicionalmente, no debemos olvidar que la figura juridica del nombre comercial
no necesariamente indica origen, por lo que esta prohibicién simplemente resulta

inaplicable.

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el pablico sobre la procedencia empresarial, el
origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la
empresa produzca o comercialice;

En tiempos pasados, en virtud de la aplicacion del principio veracidad mediante
el cual el nombre del empresario debia coincidir con el nombre con el que
desarrollaba sus actividades comerciales, se empez6 a identificar al nombre
comercial con el nombre civil del empresario ante la clientela y los competidores

137

de este,™" sin embargo, esta teoria ya ha sido superada por la doctrina de manera

general por lo que no deberia ser aplicada.

Los signos distintivos no indicaran origen o procedencia empresarial en todos
los casos, ya que pueden ser transferidos o cedidos, sin que el titular coincida
con la persona natural o juridica que efectia determinada actividad con el
nombre comercial, por lo que la funcién principal del nombre comercial no sera

la de distinguir procedencia empresarial.

3) La Ley de Propiedad Intelectual, en su articulo 234 sefiala que las
disposiciones relativas a marcas seran aplicables en lo pertinente a los
nombres comerciales, dejando abierta la posibilidad de que se empleen

las mismas prohibiciones de registro que se utilizan para las marcas,

137 MIGUEL DE ALMANSA MORENO, Derecho de la Propiedad Industrial, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 81.
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contenidas en los articulos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual,

a los nombres comerciales.

Con este antecedente, a pesar de que determinado comerciante
cumpliera con los requisitos para gozar del uso exclusivo de un nombre
comercial, podria resultar que su signo se encuentre inmerso en
cualquiera de las prohibiciones legales y por tanto no ha adquirido
derecho alguno a pesar de haber ganado una determinada clientela con el

nombre comercial en uso.

A continuacion cabe examinar si es aplicable a los nombres
comerciales la doctrina del Secondary Meaning*®® que se emplea a las
marcas y a través de la cual se explica que un término que
originariamente carecia de aptitud distintiva pueda alcanzar esa calidad,
en relacion con el producto o servicio a que se refiera, como

consecuencia de su uso constante en el mercado, ante lo cual sefialo:

La doctrina del Secondary Meaning se encuentra recogida por el
articulo 135, ultimo inciso de la Decision 486 de la Comunidad Andina
de Naciones, misma que Unicamente hace referencia a que determinado
signo que se encuentre inmerso en las prohibiciones establecidas por los
literales b), €), f), g) y h) de ese articulo, podra ser registrado como
“marca” si este hubiera estado en uso constante y ha alcanzado aptitud
distintiva. Sin embargo al hacer referencia Gnicamente a “marcas”, deja
sin posibilidad alguna para que los nombres comerciales puedan

beneficiarse de esta excepcion legal.

Aln cuando esta teoria resultare aplicable a los nombres
comerciales esta aptitud distintiva adquirida por el uso debera ser
probada ante la autoridad competente, quien decidira si el signo en

realidad ha alcanzado o no tal aptitud.

138 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso No. 96-1P-2009, Conflictos entre
“NOMBRE COMERCIAL Y MARCA” Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25 de junio de 2012.)
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4)

5)

6)

El sistema de otorgamiento de derechos para nombres comerciales hasta
el afio 2000 preveia que el registro o depdsito de los nombres
comerciales tenia una duracion indefinida. Sin embargo, debido a la
expedicion de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), en la actualidad, estos signos deben ser renovados para cada
periodo de diez afios. En caso de que no se proceda con la renovacion del
registro o deposito se deja la duda de si el derecho ha caducado, o si
continla vigente mientas se sigan desenvolviendo las actividades del

establecimiento que las desarrolla.

El registro de cada marca que se anhele registrar debe completarse a
manera de una solicitud por cada clase internacional, mientras que las
solicitudes de Nombre comercial pueden abarcar una infinidad de
actividades, por lo que se enerva la uniformidad en la forma de efectuar

el registro.

La Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su
articulo 192 menciona que el titular de un nombre comercial podra
impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo
idéntico o similar; Sin embargo, para acceder a este derecho debera
recurrir a la autoridad encargada de tutelar los derechos de propiedad
industrial e interponer una accion, sea esta una oposicion, un recurso
extraordinario de revision o una tutela administrativa y ademas de
demostrar que el signo, objeto del reclamo, es idéntico o similar al del
nombre comercial. Debera probar el primer uso y derecho prioritario
sobre su nombre comercial, para lo cual le corresponderd aportar las

pruebas necesarias.
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El autor Miguel de Almansa Moreno en sus estudios de propiedad industrial
indica:

Hemos excluido de las categorias de propiedad industrial al nombre comercial
y ello porque la evolucion de su concepto ha pasado por diversas etapas en las
que sus contornos han sido confusos, discutiéndose si es un signo distintivo del
sujeto- empresario o si, por el contrario, identifica al objeto- empresa. La
oscuridad del concepto ha provocado que la doctrina no se pusiera de acuerdo
sobre su naturaleza juridica y ha motivado gran disparidad de criterios en el
derecho comparado para establecer su régimen juridico.'*

Como vya se indicé en el analisis de la evolucion del nombre comercial, hemos
constatado que esta figura, a diferencia de las marcas, ha tenido una evolucién
enigmatica ya que inicialmente identificaba a los empresarios, personas naturales, en el
ejercicio de sus actividades comerciales, para posteriormente encargarse de identificar y
representar a empresas, establecimientos comerciales y actividades econdémicas, lo cual

demuestra que esta figura no ha tenido una evolucién lineal y ordenada.

Por su parte Alberto Bercovitz critica que la ley de marcas espafiola haya
mantenido y regulado la institucion del nombre comercial, considerando que su
supresion como tal hubiera sido preferible, teniendo en cuenta que sus linderos nunca

han estado claros. *°

Comparto el criterio del autor Alberto Bercovitz toda vez que en la actualidad
los nombres comerciales protegen las actividades de los establecimientos de comercio y
debido a que dentro de las actividades se encuentran incluidos los servicios, la funcién
de los nombres comerciales termina asemejandose a la de las marcas de servicio, por lo
que la existencia de las ultimas alcanzaria a brindar suficiente proteccion tanto a las

actividades, como al establecimiento.

139 MIGUEL DE ALMANSA MORENO, Derecho de la Propiedad Industrial, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 80.

140 Cfr. ALBERTO BERCOVITZ, Observaciones preliminares a la ley de marcas de 1998 en el derecho mercantil de la
Comunidad Economica Europea, libro homenaje a José Giron Tena, Madrid, 1991, pags. 248 a 266.
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Hago referencia a la legislacion de la Republica de Chile que a traves de la Ley
19.039, con sus modificaciones,'** se encarga de proteger a la propiedad industrial de la
cual se desprende que esta reconoce y protege a los derechos que recaen sobre las
marcas, a partir de su registro. En esta legislacion no existe proteccion a derechos sobre
nombres comerciales de la forma en que se lo hace en la legislacion ecuatoriana y

Comunitaria aplicable en el Ecuador.

Cabe sefialar que debido a la existencia de nombres comerciales en uso y que no
se encuentran registrados, en caso de que se optare por la supresion de esta figura se
debera respetar los derechos adquiridos con anterioridad por parte de los titulares de
es0s signos, recalcando que a pesar de que no seria una tarea sencilla, terminaria por
brindar mayor seguridad juridica a los titulares de marcas registradas, ya que el riesgo
de que existan reclamos por parte de titulares de nombres comerciales no registrados y
que se asemejen a otros signos debidamente registrados, disminuiria. EI problema
mayor radica en que los titulares de nombres comerciales podran reclamar
administrativamente la proteccion de los derechos que recaen sobre sus signos no
solamente mediante el tramite de oposiciones y recursos ordinarios, sino también
mediante el recurso extraordinario de revision, mismo que puede ser interpuesto hasta
dentro del plazo maximo de tres afios desde inicio de la vigencia del acto administrativo

que concedio el registro del signo que se registro.

Por esta y las razones sefialadas con anterioridad, considero pertinente que los
usuarios de nombres comerciales adquieran conciencia sobre la importancia de los
beneficios que estos otorgan y los sometan a registro a fin de que la autoridad
competente efectle el analisis correspondiente y determine si procede o no el

otorgamiento de derechos de exclusividad que recaen sobre este tipo de signos.

Adicionalmente, en caso de ser aceptados a registro constaran en los archivos
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y gozaran de la proteccion

de oficio que brinda la institucion.

141 REPUBLICA DE CHILE, Ley 20.569, Decreto con Fuerza de Ley 3, 2012. Internet. www.inapi.cl (22-Diciembre-
2012)
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CAPITULO Il

3. CONFLICTO JURIDICO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

3.1 Generalidades:

Desde sus inicios, las empresas han buscado la forma de destacar y posicionar
sus productos y/o servicios del resto de los existentes, por lo que han tratado de explotar
sus bondades, beneficios y particularidades a través del uso de signos distintivos Unicos

y exclusivos que logren diferenciar a los de sus competidores en el mercado. **2

Tanto nombres comerciales como marcas, en la gran mayoria de casos,
constituyen activos intangibles muy valiosos para sus titulares ya que permiten que el
publico consumidor los distinga de la masa de productos, servicios, 0 actividades
existentes en el mercado. Ambos tipos de signos guardan estrecha relacién, a tal punto
que el articulo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana ordena que las
disposiciones enunciadas sobre marcas sean aplicables en lo pertinente a los hombres

comerciales.'*®

Para lograr el posicionamiento de los signos en el mercado, los titulares de la
marca 0 nombre comercial deben efectuar un sinnimero de esfuerzos tanto econémicos
como humanos, que estan dirigidos a actividades de desarrollo, promocién, divulgacién

y mantenimiento del signo en el medio.

En la actualidad, a través de la propaganda comercial y el marketing, que han
adquirido dimensiones de enormidad y obsesion, los signos distintivos ademéas de
constituir elementos identificatorios de productos, servicios, actividades y

establecimientos comerciales se han encargado de crear necesidades y deseos cuya

142 Cfr. ALVARO J. LOPEZ, en Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, Homenaje al Doctor
Ricardo Antequera Parrilli, Universidad de Margarita, 2004, tomo |, Pg. 275.

143 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998, “Art. 234.- Las disposiciones de esta Ley
sobre marcas seran aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente

conocidas y de alto renombre se aplicaran a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.”
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satisfaccion sin duda sera necesaria y en muchos casos causaran placer en los usuarios y

consumidores.***

La propaganda y el marketing permiten utilizar los signos distintivos para dirigir
y controlar la demanda, por lo que mientras mayor sea el gasto publicitario se lograra
posicionar de mejor forma el signo y por ende se obtendrd una mayor demanda del

producto, servicio o actividad que se realice.

El empresario Ricardo Duefias Novoa sefiala:

Una marca es una promesa de valor, el concepto en el que confluye la vida de una
empresa, la labor de sus empleados y la conexidn gue se establece con los clientes. Ella
es el maximo valor de una empresa.

Su importancia crece por la cercania que se genera en su relacion con la poblacion,
que va mas alla de un valor tangible, y por eso es importante saber construirla dia a
dia. Y para esto no existe un manual de instrucciones a mediano y largo plazo que
inician con una estrategia, la cual definira la esencia, eso que la hace Unica y deseable.
En este proceso el involucramiento de las cabezas de la empresa es fundamental, pues,
son quienes lideraran esa construccion en equipo con el talento humano interno. Una
vez que saben como llamarse internamente, acertardn en como comunicarlo
externamente y hacer que su marca, su identidad, su huella, sea una de las mas
queridas y recordadas.

No existe un reloj que defina cronol6gicamente el tiempo que toma construir una
marca, pero eso si, en unos cuantos meses no es posible; es cuestion de persistencia,
sostenibilidad, creacion e innovacion para reinventarla.'*

A través de lo citado se evidencia el complejo procedimiento de formacién e
introduccién de una marca y de un signo distintivo en general en la mente de las
personas Yy en el mercado, por lo que sus titulares anhelan que la autoridad competente
les proporcione una proteccion adecuada y garantice seguridad juridica ante el derecho

otorgado.

144 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, tomo |,
Pgs. 14, 15.

145 RICARDO DUENAS NOVOA en Grandes Marcas Ecuador 2011, Corporacién Ekos, P. 7.
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A continuacién consideremos este caso hipotético: La compafila TAITA
YAGECERO CIA. LTDA. tiene listo el lanzamiento de una nueva marca comercial
revolucionaria en el mercado, misma que ya ha sido debidamente registrada ante el
Organo competente, sin que se hayan presentado oposiciones y previa bldsqueda fonética
efectuada ante la propia institucion. Se ha elaborado una costosa campafia publicitaria
en medios masivos de comunicacion, incluyendo vallas, prensa radio y television. Se
contrataron los mejores creativos y mentes mas brillantes del medio. ElI empaque fue
disefiado especialmente para los productos que se comercializaran, ademas se planificd
que técnicos especializados se encargaran de la instalacion, reparacion y mantenimiento
de los mismos. En fin, no se escatimd ningin costo para este lanzamiento, sin duda,
perfecto para la empresa. Sin embargo, momentos antes de hacer el gran debut, reciben
una correspondencia en la cual le indican que la marca tanto de producto como de
servicio que piensan explotar se encuentra en uso a manera de Nombre Comercial por al

menos tres afos, razén por la cual le solicitan abstenerse de efectuar el lanzamiento.

Casos como éste ocurren en diversas ocasiones debido a la falta de unificacion
en el criterio para otorgar derechos sobre signos distintivos, especificamente los que

recaen sobre nombres comerciales.

3.2 Descripcion y analisis del problema:

En la actualidad las normas que regulan el funcionamiento de los nombres
comerciales al ser tan complejas y confusas debido a la forma en la que otorgan el
derecho y que dificulta su aplicacion, se contraponen a las normas que regulan a las
marcas, en especial, pero sin limitarse a las que protegen servicios, creando de esta

manera un conflicto entre ambas figuras juridicas.

Parte del conflicto ocurre ya que mientras la funcion principal de las marcas
consistird en distinguir determinados productos y servicios de otros, el de los nombres
comerciales se encargara de distinguir unas actividades de otras; pero en virtud de que
dentro de las actividades se encuentran incluidos los servicios y que una de las formas
de promocionar servicios es mediante la utilizacion del nombre comercial con respecto
0 sobre productos, por ende el conflicto se producira también con este tipo de marcas,

siempre que estas protejan productos similares, acorde al principio de especialidad.
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Se debe tomar en consideracion que el usuario o consumidor en la mayoria de
casos considerara a la marca y al nombre comercial como una misma figura debido a la
falta de conocimiento del concepto y la forma de adquisicion de los derechos que recaen

sobre cada una de estas.**

Los mecanismos que deben seguirse para la adquisicion de derechos sobre
marcas y nombres comerciales son distintos y se contraponen, en esencia. Mientras el
derecho sobre marcas se adquiere por su registro, el que se tiene sobre un nombre
comercial deriva de su uso. De esta forma, quien registra una marca podria ignorar la
existencia de un nombre comercial similar, debido a que no serd posible obtener
informacion alguna sobre ese signo debido a que no necesariamente constara en los
registros que guarda el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como

autoridad competente para el efecto.

Paralelamente, el usuario de un nombre comercial no requerira realizar tramite
alguno para comenzar su uso sino simplemente empezar a hacerlo, siempre que este sea
publico, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses, lo cual
constituye una ligereza avalada por el propio sistema juridico que regula la forma de
adquirir derechos sobre ese tipo de signos.

El conflicto entre un nombre comercial y una marca no en todos los casos se
materializara en forma inmediata, ya que al no existir la obligacidn de registro para los
primeros no se puede verificar su existencia, sin embargo, al momento de promocionar
o comercializar las diversas actividades que protegen los nombres comerciales o, en su
defecto, los servicios o productos que protegen las marcas serd muy posible que los
signos choquen y causen confusiéon entre el publico consumidor. Este conflicto, sin

duda alguna, desnaturalizara las funciones de signos distintivos en conflicto.

El proceso de registro de una marca, a diferencia del procedimiento tan sencillo
de uso de los nombres comerciales, saldra a la luz inmediatamente en caso de existir un
registro anterior, motivo por el cual ocurrirdn conflictos entre marcas con una

frecuencia mucho menor que contra nombres comerciales.™*’

146 Cfr.LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicién, 2003, tomo I, P. 654.

147 Id.
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Los conflictos sefialados podrian evitarse siempre y cuando fuere posible
verificar la existencia tanto de marcas como de nombres comerciales mediante un
registro, o a través del servicio de busquedas fonéticas brindado por el Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

3.2.1 Tipos basicos de conflictos entre nombres comerciales y marcas:

Basicamente se pueden describir dos tipos de conflictos que se producen entre

ambos signos distintivos, de los cuales uno debera predominar sobre el otro:**

a) Conflicto mediante el cual predominaran los nombres comerciales: Como ya
se indico anteriormente, el empleo de una marca respecto de productos o
servicios generalmente crea una vinculacion con ciertas actividades,
produciéndose asi una posibilidad de confusion con las actividades que protege

determinado nombre comercial.

La persona que, de acuerdo a las normas pertinentes, haya adquirido el
derecho sobre un nombre comercial puede oponerse a que terceros usen o

registren el signo o signos similares, sin su consentimiento.

En la actualidad el derecho nacerd siempre que el titular del nombre
comercial haya demostrado que el primer uso al que se refiere el articulo 230 de
la Ley de Propiedad Intelectual y 190 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), haya sido anterior al registro de la marca que se

busca proteger aungue el nombre comercial no se encontrare registrado.

Cuando se cuente con las pruebas que permitan demostrar esto, en el &ambito
administrativo, el titular del nombre comercial tendra las siguientes opciones,

mismas que deberian en lo posible ejercitarse en el siguiente orden:

148 Ibid. P. 655 - 667.
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1) Presentar oposicion al registro del signo, acorde al procedimiento descrito en
el capitulo I, numeral 1.5.6., tercer péarrafo.

2) En caso de que la oposicion sea negada se podria optar por la presentacion
del recurso de reposicion ante la misma autoridad o de apelacion ante la

méxima autoridad de la institucion.

3) Presentadas o0 no oposiciones o recursos administrativos al registro,
excepcionalmente se podré presentar un recurso de revision ante el Comité
de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(IEPI) vy solicitar la nulidad de la marca, cuando esta haya sido concedida

vulnerando los derechos que recaen sobre un nombre comercial protegido.

4) Cuando la marca haya sido cancelada en virtud de la existencia del nombre
comercial y si esta continuara siendo utilizada para la comercializacion de
productos o servicios similares al nombre comercial en uso, se debera
presentar una tutela administrativa ante el Director Nacional de Propiedad
Industrial, a fin de que se haga valer los derechos que recaen sobre el

nombre comercial.

b) Conflicto mediante el cual Predominaran las marcas: Para que la marca
predomine sobre un nombre comercial es preciso que su uso entorpezca el
ambito de los derechos reconocidos al titular de una marca, esto se produce
siempre que las actividades que se buscan proteger mediante un nombre
comercial sean parecidas o se enmarquen dentro de una misma clase
internacional igual que los productos o servicios que se protegen a través de la
marca. Si se comprobare que no existe peligro de confusion entre las actividades
y los productos y servicios indicados, la marca no sera obstaculo para el uso del

nombre comercial.

El predominio de una marca sobre un nombre comercial, en caso de
conflicto, se determinara por su prioridad en la presentacion de la solicitud de
registro ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), misma que se fijard a partir de la
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fecha y hora que asigna el sistema de la institucion. De esta manera, si la
solicitud de registro de marca fue presentada en un primer momento, el nombre
comercial empez6 a usarse en un segundo momento, y el registro de la marca se
concede en un tercer momento, la marca registrada predominara sobre el

nombre comercial.'*°

En caso de que existiera un nombre comercial no registrado y en uso,
frente a una marca debidamente registrada y que tenga prioridad, su titular
podria presentar una tutela administrativa ante el Director Nacional de Propiedad
Industrial, a fin de que se haga valer los derechos prioritarios que recaen sobre

SU marca.

3.2.2 Conflicto originado entre nombres comerciales.

Debido a que el derecho que recae sobre los nombres comerciales nace del uso y
al no existir un registro obligatorio en el que se haga constar la existencia de estos
signos, en muchas ocasiones sera imposible verificar su presencia en el mercado por lo
que ocurriran casos en los que se utilizardn nombres comerciales no registrados o
depositados ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que seran
iguales o similares y que podrian causar confusién en el pablico consumidor con
respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que preste el
establecimiento comercial. Sin duda alguna los titulares de esos signos cuando se
percaten de lo acontecido recurriran a la autoridad competente para que resuelva los
percances, fruto del sistema que no prevé un registro obligatorio de nombres
comerciales y por lo tanto faculta a que sus titulares los utilicen de manera informal y

aun asi obtengan derechos sobre estos.

149 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998, “Art. 204.- La Direccién Nacional de
Propiedad Industrial, al momento de la recepcién, salvo que no se hubiere acompafiado el documento referido en el
literal a) del articulo 202 de esta Ley, certificara la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignara
un nimero de orden que debera ser sucesivo y continuo. Si faltare el documento referido en el literal a) del articulo 202

de esta Ley no se la admitira a tramite ni se otorgara fecha de presentacion.”
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A este problema se suma la falta de costumbre en el registro de marcas y
nombres comerciales, en donde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),
institucién competente para el registro y tutela de signos distintivos, debe adoptar un rol
proactivo a traves de la promocion de los diversos tipos de derechos de propiedad
industrial existentes, y efectuar campafas masivas, significativas y que abarquen todo
tipo de medios de comunicacién a fin de llegar a toda clase de usuarios de signos
distintivos y que logren crear conciencia sobre la importancia del registro de sus

derechos de propiedad industrial.

3.3 Conflicto real y actual. Andlisis de casos.

La problematica y el conflicto ocasionado por la falta de unificacion en el
sistema de otorgamiento de derechos con respecto a marcas y nombres comerciales, y
debido al disefio complejo del nombre comercial especificamente, se refleja en algunas
resoluciones emitidas por la autoridad encargada del registro y tutela de derechos de
propiedad industrial en el Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(IEPI), que al momento de resolver sobre el trdmite de registro o deposito de un
nombre comercial, que cumple con los requisitos enunciados en las normas respectivas,
incluyendo el uso anterior a otros signos distintivos, han rechazado su registro por

diversos motivos que expondremos a continuacion:

3.3.1 Caso nombre comercial “NAPO WILDLIFE CENTER”

Como ya se indicd, parte de la problematica que originan los nombres
comerciales también se produce debido a que no necesariamente constaran en la base de
datos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) por lo que en diversas
ocasiones ocurrird que un tercero registrara determinado signo como marca de producto
0 servicios, y en lo posterior apareceré el titular de un nombre comercial no depositado
y realizara las gestiones correspondientes para que se le reconozca un derecho, mismo
que en muchos casos culminara con la declaratoria de nulidad de la marca y
reconocimiento de un derecho sobre el nombre comercial que no se ha registrado o
depositado anteriormente. Sin embargo, sin duda alguna, recién luego de superar el

percance realizard las gestiones para registrar el signo.
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Antecedentes:

El 27 de enero de 2007 el Sr. Ethan Daniel Borg presentd la solicitud de registro de
la marca NAPO WILD LIFE CENTER, para proteger todos los servicios de la Clase
Internacional No. 39, en especial: Organizacién de viajes de todo tipo y por cualquier
via, servicios de agencia de viajes (con excepcion de reserva de hoteles y servicios
similares), organizacion de visitas turisticas, fomento de turismo nacional e
internacional; transporte de pasajeros por cualquier medio y reservaciones para el
transporte, alquiler de vehiculos de toda clase; almacenaje, embalaje y transporte de
mercaderias de todo tipo.

Mediante resolucién numero 6658 (Anexo 2), de 4 de abril de 2008 la Direccion de
Propiedad Industrial concede el registro de la marca, en virtud de que no se han
presentado oposiciones y se ha verificado que la solicitud no incurre en las
prohibiciones establecidas al respecto.

El 8 de mayo del 2008 la compafiia ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA.
LTDA. presenta Recurso Extraordinario de Revision solicitando se revoque la
Resolucion No. 6658 que concede el registro del mencionado signo, aduciendo que ha
venido utilizando el signo “NAPO WILD LIFE CENTER” desde hace mas de diez
afios, en los que ha efectuado ingentes gastos en publicidad y otros, y que por lo tanto

ha adquirido un derecho preferente con respecto al signo en disputa.

Dentro del Recurso Extraordinario de Revision, de La compafila ECOTOURS,
VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA. Presenta pruebas de uso del nombre comercial
“NAPO WILD LIFE CENTER?”, entre las que se destacan:

a) Comprobantes de egresos, facturas, de la compafiia en el que consta el signo,
correspondiente a los afios 2005 y 2006.

b) Un cuaderno con publicidad de NAPO WILDLIFE CENTER.

c) Copias notariadas de correos electronicos de ferias internacionales y ferias
nacionales.

d) Recortes y revista que contienen publicidad de Napo WILDLIFE CENTER.

e) Acta de entrega recepcion de especies valoradas a NAPO WILDLIFE CENTER.

66



A pesar de que el Sr. Ethan Daniel Borg alegd que la compafilia ECOTOURS,
VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA no se opuso al registro de la marca en el plazo
respectivo, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, con
fecha 28 de agosto de 2009 decide aceptar el Recurso Extraordinario de Revision
interpuesto por ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA vy declara la nulidad
de la Resolucion No. 6658, de 4 de abril del 2008, que concedié el registro de la marca
NAPO WILD LIFE CENTER, a favor del sefior Ethan Daniel Borg, para proteger todos

los servicios de la Clase Internacional No. 39, por las siguientes consideraciones:

SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 136, literal b) de la Decision 486 de la
CAN, en concordancia con el Art. 196 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, no
puede registrarse una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial
protegido por el uso, siempre que pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion.

Sobre el tema el Dr. Enrique Correa, sefiala: "Por su parte el nombre comercial resulta
afectado cuando, sin la autorizacion de su propietario, un tercero lo emplea a titulo de
marca, para distinguir articulos del mismo género que son objeto de la actividad
mercantil del establecimiento designado con el nombre comercial. La usurpacion se
produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado, pues el
derecho exclusivo al nombre comercial surge por el solo hecho de su uso, no estando
subordinada su proteccion a ningun registro o publicacion. Por tanto, se justificara el
derecho de oponerse al empleo del nombre a un titulo de marca si ademas de las
circunstancias apuntadas existe el uso anterior del nombre comercial. Bajo estas
mismas condiciones el nombre comercial puede oponerse al uso de una marca
compuesta de elementos que lo imiten".

Al respecto, el doctor Carlos Fernandez Novoa manifiesta "... EI nombre comercial
prioritario cierra el acceso de la marca posterior al Registro Gnicamente en un
supuesto: cuando entre el nombre comercial prioritario y la marca posteriormente
solicitada existe riesgo de confusion... Se enuncia dos pautas que habran de aplicarse
al determinar si existe riesgo de confusion. La primera pauta concierne a los signos
confrontados: éstos han de ser idénticos o semejantes en el plano fonético, gréafico o
conceptual. La segunda pauta hace referencia a las actividades diferenciadas por el
nombre comercial prioritario y los productos o servicios cubiertos por la marca
posterior: unas y otros han de relacionarse entre si 0 dicho con otras palabras han de
tener conexion en la esfera competitiva.

De la revision de los documentos, se advierte que la compafila ECOTOURS VIAJES Y
AVENTURA CIA. LTDA,, y la Comunidad Quichua Afiangu, han venido usando con
anterioridad el nombre comercial NAPO WILD LIFE CENTER, antes que el sefior
Ethan Daniel Borg, solicite en el Ecuador el registro de la marca NAPO WILD LIFE
CENTER cuya nulidad se solicita, y que el sefior Ethan Daniel Borg sabia de la
existencia del mencionado nombre comercial, lo que puede tratarse de un acto de
competencia desleal.
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El articulo 172 de la Decision 486 sefiala que: "...Ia autoridad nacional competente
decretaréa de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro
de marca cuando se hubiese concedido en contravencién de lo dispuesto en el articulo
136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a los cinco
afios contados desde la fecha de concesidn del registro impugnado™.

Respecto de las similitudes entre los signos, en el presente caso, se puede apreciar que
la marca registrada NAPO WILD LIFE CENTER reproduce en su totalidad al nombre
comercial usado anteriormente NAPO WILD LIFE CENTER, por lo que causaria
confusion en el pablico consumidor, mas aln cuando estd destinada a proteger
servicios que guardan identidad con las actividades desarrolladas con el referido
nombre comercial.

SEPTIMO.- La Sala concluye que, el registro de la marca NAPO WILD LIFE
CENTER, concedido mediante Resolucién No. 6658, de 4 de abril del 2008, incurre en
de las causales de nulidad contenidas en el articulo 172 de la Decision 486 de la CAN,
en concordancia con el articulo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, por haberse
concedido contraviniendo las prohibiciones del articulo 136 literal b) de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 196
literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual.

3.3.2 Caso nombre comercial “Ecu-ticket y logotipo”

Debido al disefio complejo y anti técnico de la figura del nombre comercial y
mediante el recurso extraordinario de revision, advertimos que se puede generar
inseguridad juridica para las marcas ya que se establece el plazo méximo de hasta tres
afios para interponer dicho recurso, plazo y recurso mediante el que se podria demostrar
el uso anterior del nombre comercial con respecto al registro de una marca y solicitar su
nulidad.

A continuaciéon expongo un caso en el que se podria haber producido lo

indicado:

Antecedentes:

El 14 de diciembre de 2012, ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS
S.A. presenta solicitud para registrar el signo ecu-ticket y LOGOTIPO, para proteger
actividades comerciales de servicios relacionados con la emision y provision de boletos
para toda clase de espectaculos publicos, parques y sitios de recreacion publicos y
privados y de imprenta digital para ticketses, en general actividades relacionadas con

servicios de esparcimiento de la clase internacional No. 41, publicidad y negocios de la
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Clase internacional No. 35, y servicios de desarrollo de software, procesamiento de

informacion de la clase internacional No. 42.

A pesar de que no se presentaron oposiciones, mediante resolucion No. 8311971
(Anexo 3) de 16 de junio de 2011, notificada el 28 de junio del mismo afio, La
Direccion Nacional de Propiedad Industrial niega el registro del nombre comercial

“Ecu-ticket y LOGOTIPO” por las siguientes consideraciones:

TERCERO.- Que realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de
datos de esta Direccion se desprenden la existencia del registro de la marca
ecuatickets, tramite N°182057, resolucion N° 64299-07, vigente, que protege los
productos "boletos y entradas impresos de papel, plastico y derivados de estas materias
para todo tipo de eventos principalmente conciertos, eventos deportivos,
entretenimiento en general. Papel, carton y articulos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta, articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material
para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccién o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para
embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés" de la
clase internacional No. 16, constante en la resolucion, de propiedad de BASTIDAS
MOGROVEJO, GONZALO. (EL SUBRAYADO ME PERTENECE).

CUARTO.- Que comparado el signo solicitado ecu-ticket y LOGOTIPO con la marca
registrada ecuatickets se determina que existen similitud gréafico- visuales, fonético-
auditivas capaces de producir confusion en el publico consumidor, ademas esta
destinado a proteger actividades de un nombre comercial relacionado con los
productos de la clase internacional 16 mismos que protege la marca registrada, por lo
tanto la concurrencia de los signos en un ambito comun daria lugar a error o
confusion en el pablico consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la
incompatibilidad entre estos signos similares y asi evitar que la marca registrada vea
menoscabada su fuerza en el mercado por la dilucion de su caracter distintivo y
diferenciador.

El tratadista German Cavelier, en su obra "MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES
COMERCIALES" manifiesta: "El problema surge de la circunstancia indiscutible de
ser las marcas y los nombres comerciales cuestiones distintas pero con finalidades que
pueden refundirse, pues que si las marcas se aplican a los productos o mercancias en
forma directa, los nombres comerciales, o sea los que identifican las personas o los
establecimientos, indirectamente se aplican también a las mercancias o productos que
con esos nombres o0 en esos establecimientos se ofrecen al publico."”

En lo que respecta a los &mbitos de la confusion el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: "El primero, la confusion visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortograficos, los meramente graficos y los de forma. El segundo, la confusion
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcion sonora que pueda tener
el consumidor respecto de la denominacién aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gréfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacion
0 marca. El tercer y ultimo criterio, es la confusion ideoldgica, que conlleva a la
persona a relacionar el signo o denominacion con el contenido o significado real del
mismo, 0 mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos,
sino que se atiende a la comprension, o al significado que contiene la expresion, ya sea
denominativa o gréafica".!
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Jorge Otamendi ensefia que: "hace a la esencia del sistema marcario, que no existan
marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares”, porque "ello no sélo
perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio,
sino también al publico consumidor que compra lo que en realidad no queria comprar"
("Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag 167) [...]

En el presente caso, ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A.
podria haber interpuesto un recurso extraordinario de revision dentro del cual demuestre
el uso anterior del signo “ecu-ticket y LOGOTIPO” frente a la marca “ecuatickets”, y a
la vez solicitar su nulidad, vulnerando asi la seguridad juridica que la norma
correspondiente y el registro otorgan a los titulares de marcas. De haberse producido
esta accién se hubiera ocasionado un perjuicio al titular de la marca “ecuatickets”, quién
ha realizado ingentes esfuerzos para introducir su marca en el mercado y explotar los

beneficios comerciales que estas otorgan.

Situacién similar podria haber ocurrido con el nombre comercial “GTECH Y
LOGOTIPO” solicitado por GRUPOCOOL S.A. (Anexo 4), mismo que fue denegado
por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual (IEPI), en los siguientes términos:

SEGUNDO - Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de
Propiedad Intelectual, las disposiciones de esta Ley sobre marcas seran aplicables a
los nombres comerciales.

Que realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta
Direccion se desprende la existencia del registro de la marca VTECH, titulo No. 2619-
93, que protege los productos "Todos los productos de la Clase Internacional 9,
especialmente computadores, programas de computador grabados en medios
magnéticos, computador periférico, Principalmente, impresoras, drives de disco,
médulos de memoria y médulos de interface y ayudas de lector electronico para
computador comprendiendo lo electrénico, computadores que produzcan sonido.” de la
clase internacional No. 9 constante en el titulo, de propiedad de VTECH HOLDING
LIMITED.

TERCERO.- Que comparado el signo solicitado GTECH Y LOGOTIPO con la marca
registrada VTECH, se determina que existen semejanzas grafico-visuales y fonético-
auditivas capaces de producir confusion en el publico consumidor, ademas esté
destinado a proteger productos de la clase internacional N° 9, por lo tanto la
concurrencia de las marcas en un &mbito comun daria lugar a error o confusion en el
publico consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre
estas marcas similares y asi evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza
en el mercado por la dilucidn de su caracter distintivo y diferenciador.
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3.3.3 Caso nombre comercial “Bola de Oro”

Antecedentes:

Con fecha 13 de noviembre del 2008, el Sr. EDUARDO CUCALON LARREA
solicita el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, para proteger
actividades de produccion, envase, distribucion, transporte y comercializacion de cacao,
chocolate, productos solidos o liquidos elaborados con cacao y Chocolate a nivel

nacional e internacional.

A pesar de que no se presentaron oposiciones, mediante resolucion No. 8309054
(Anexo 5) de 9 de julio de 2009, notificada el 22 de julio del mismo afio, La Direccion
Nacional de Propiedad Industrial niega el registro del nombre comercial BOLA DE
ORO Y LOGOTIPO por las siguientes consideraciones:

TERCERO.- Que realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de
datos de esta Direccién se desprende la existencia del registro del nombre comercial
LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, titulo No. 15-97, mismo
gue se encuentra vigente, que protege entre otros la importacion, exportacion, venta,
comercializacién, distribucion y almacenaje de productos ...café, té, cacao, azlcar,
arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales,
pan, pasteleria y confiteria(...), de propiedad de ELVA SUSANA RUIZ TORRES. (EL
SUBRAYADO ME PERTENECE)

CUARTO.- Que comparado el signo solicitado BOLA DE ORO Y LOGOTIPO con la
el nombre comercial registrada LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA
CARACTERISTICA, se determina que existe semejanzas gréafico- visuales, fonético-
auditivas capaces de producir confusién en el publico consumidor, ademas esta
destinado a proteger actividades similares [...]

Con fecha 18 de agosto de 2009, EDUARDO CUCALON LARREA, presento
recurso de reposicion contra la resolucion No. 8309054 alegando que el uso del nombre
comercial fue anterior al registro del signo LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA
CARACTERISTICA vy presentando las pruebas correspondientes, de entre las que se

destacan:

a) Copia del acuerdo ministerial No. 259 de 16 de diciembre de 1998, en virtud del

cual el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, expresa de manera
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publica el reconocimiento a la hacienda “BOLA DE ORO”, por su valiosa trayectoria,

al cumplir 100 afios de gestion empresarial.

b) Copias del impuesto predial de los afios 1983, 1987, 1988, 1998 y 2009,
correspondiente al predio “HACIENDA BOLA DE ORO”.

¢) Publicidad del afio 1977, donde se observa el proceso de fabricacion del chocolate en
la hacienda “BOLA DE ORO”.

d) Copia de la publicacion No. 28 de la revista de la Federacion Interamericana
Empresarial, MIPYMES, de la micro, pequefia y mediana empresa, donde se observa a
varios representantes de la industria chocolatera ecuatoriana, reunidos en la hacienda
“BOLA DE ORO”.

A pesar de que estos documentos prueban la prioridad en el uso del nombre
comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, y a la vez prueban el uso del nombre
comercial, el funcionario asignado por la Direccién Nacional de Propiedad Industrial ni
siquiera hace el mas breve comentario con respecto a las pruebas presentadas y se limita
a realizar el examen de registrabilidad amparado en las anterioridades que figuran en el
sistema del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), y mediante la
resolucion No. 98351 ratifica la decision contenida en la resolucion anterior y niega el

registro, en los siguientes términos:

QUINTO.- Que realizada la busqueda en los archivos de esta Direccién Nacional se
pudo constatar la existencia del registro del nombre comercial LA BOLA DE ORO MAS
GRAFICA CARACTERISTICA, titulo No. 15-97.

SEXTO.- Que comparada la denominacién solicitada BOLA DE ORO con el signo
registrado anteriormente LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA, se determina que
existen semejanzas grafico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusion
en el publico consumidor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso I-1P-99, manifiesta al
respecto "Deberd tenerse en cuenta la vision de conjunto, la totalidad de sus elementos
integrantes, la unidad fonética y grafica de los nombres, su estructura general y no las
partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres,
ya que por tratarse de estructuras linglisticas deberd atenderse antes que nada a la
fonética. "Debe evitarse, entonces la diseccion o fraccionamiento de los nombres que se
comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no
procede en tal forma. Por lo mismo debera ponerse atencion preferente a los elementos
caracterizantes de cada denominacidn, de los cuales suelen desprender en la practica la
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primera impresién o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve
de marca"

Igual criterio sostienen Jesus Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra
"La Propiedad Industrial", cuando dicen "No puede olvidarse que la marca tiene en si
misma una unidad y no es correcto observar por separado cada uno de los elementos o
partes con el fin de hacer improcedente una marca" [...]

Con fecha 20 de octubre de 2009 el sefior EDUARDO CUCALON LARREA
presenta recurso de apelacion para ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
Variedades Vegetales fundamentado en que la solicitud del registro del nombre
comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO no sufrié oposicion alguna y que este tipo de
signos deben ser protegido sin obligacion de registro ya que el derecho al uso exclusivo
de un nombre comercial nace de su uso publico y continuo y de buena fe en el

comercio, por lo menos por seis meses.

El 31 de Octubre de 2011, es decir aproximadamente dos afios después, el Comité
de Propiedad Intelectual, Industrial y Variedades Vegetales- Primera Sala, luego de
revisar las pruebas y realizar efectuar un nuevo cotejo marcario, resuelve aceptar el
registro del nombre comercial en los siguientes términos:

TERCERO.- Consta del proceso en fojas 11 a 23 pruebas de uso de la hacienda cuyo
nombre es la BOLA DE ORO, misma que se encuentra ubicada en el canton Naranjal,
Provincia del Guayas, como un acuerdo del Ministerio de Agricultura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca de fecha 16 de diciembre de 2008 en el que reconoce publicamente
a la mencionada hacienda, en la persona de su administrador general, sefior Eduardo
Cucal6n Larrea, por su trayectoria de cien afios de gestion empresarial; Un Acta del
Inspector Provincial de Trabajo de Guayaquil de fecha 28 de mayo de 1957, sobre la
terminacion laboral de un jornalero, que trabajaba en la hacienda La Bola de Oro de
fecha 25 de mayo de 1957; copias de pago del impuesto predial de los afios 1983, 1987,
1988, 1998 y 2009, del predio Hacienda Bola de Oro, parroquia Naranjal, Provincia del
Guayas; copia de Certificado dado por la Asociacion Americana de Fabricantes de
chocolate a los sefiores Cucalén, en el afio 1976, en donde consta un logo con el nombre
BOLA DE ORO; publicidad de mayo de 1977 donde se observa el proceso de fabricacion
de chocolate en la hacienda la Bola de Oro; y otras, demostrandose un uso permanente
del nombre comercial por mas de seis meses y desde antes de 1957, cumpliéndose lo
indicado en los articulos 190 y 191 de la Decision 486, en concordancia con el articulo
230 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se consideraria como un ampliacién
de sus derechos de propiedad intelectual, luego de este uso del nombre comercial, el
presentar una solicitud de marca, como es el caso gue nos ocupa.

CUARTO.- Analizados los signos en controversia LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA
CARACTERISTICA vs BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, se puede apreciar que el nombre
comercial solicitado tiene varios componentes que en su conjunto forman un signo
perceptible con capacidad distintiva que individualiza en el mercado el producto a
proteger, de alli que no se provocaria riesgo de confusion que afecte a los consumidores
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Ademas, el nombre comercial solicitado, en su logo tiene las caracteristicas de una
edificacion de una casa de hacienda con el afio 1908 y las palabras cacao & chocolate,
no pudiendo producirse un riesgo de asociacion empresarial o confusion indirecta con el
del nombre comercial registrado. En la comparacion marcaria es un principio
fundamental, el andlisis marcario en conjunto no por separado, simultidneo, como una
unidad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 1-1P-87
sefiala que: "Debe tenerse en cuenta la vision de conjunto, la totalidad de sus elementos
integrantes, la unidad fonética y gréafica de los nombres, su estructura general y no las
partes aisladas una a otra, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya
que por tratarse de figuras linglisticas debera atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse entonces, la diseccion o fraccionamiento de los nombres que se comparan
o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal
forma".

QUINTO.- La Sala concluye que el nombre comercial solicitado BOLA DE ORO Y
LOGOTIPO, cumple con lo establecido en el articulo 134 de la Decisién 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el articulo 194 de la Ley de
Propiedad Intelectual, no encontrandose dentro de las prohibiciones del articulo 136
letra a) de la misma Decision, en concordancia con el articulo 196 letra a) de la Ley de
Propiedad Intelectual.

El caso descrito demuestra una vez mas el cardcter complejo, confuso y anti-
técnico de la figura del nombre comercial ya que, a mas de producir conflictos con la

figura juridica de las marcas, lo hace también entre nombres comerciales.

Recalcamos que el caracter complejo, confuso y anti- técnico de los nombres
comerciales se debe a que el derecho nace del uso y no del registro, por lo que al probar
y verificar la anterioridad del uso se generan procesos extremadamente largos y que en
muchos casos concluyen en la anulacion de uno de los signos en conflicto, lo cual

termina dando paso a que la seguridad juridica se transforme en inseguridad.

Al decir del Dr. Hernan Salgado Pesantes, la seguridad juridica proviene de las
disposiciones dadas por las normas, en el sentido de que los individuos saben a qué
atenerse, es decir, pueden calcular las consecuencias juridicas de su conducta o de sus
actos.

La seguridad juridica surge de conocer lo que las normas ordenan, prohiben o

permiten, lo contrario trae incertidumbre.*

En el presente caso se puede verificar que el Comité de Propiedad Intelectual,
Industrial y Variedades Vegetales se da modo para salvaguardar el registro del primer
nombre comercial (LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA)

150 Cfr. HERNAN SALGADO PESANTES, Introduccién al estudio del derecho, Quito, 2002, Pg. 19.
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concedido a favor de Elva Susana Ruiz Torres, a pesar de que ambos son iguales y el
titular del dltimo registro (BOLA DE ORO MAS LOGOTIPO) demostré que lo usaba

con mucha anterioridad.

3.3.4 Caso nombre comercial “SUCAMPO”**!

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en Quito, a los
veinte y siete dias del mes de marzo del afio dos mil ocho, procede a resolver la
solicitud de Interpretacion Prejudicial, proceso No. 016-1P-2008, formulada por el
Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Seccion Primera, de la cual se desprende:

Antecedentes:

La sociedad SUCAMPO A.G., solicito el 14 de junio de 2002, siete registros
como marca del signo SUCAMPO (denominativo), para amparar productos y servicios
comprendidos en las clases 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificacion Internacional de
Niza.

Publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad
SUCAMPO S.A. presentd oposiciones con base en el uso de su nombre comercial
SUCAMPO en relacion con actividades agropecuarias.

La Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio de la Republica de Colombia, mediante Resoluciones N° 14700, 14717,
14656, 14702, 14704 y 14707, de 29 de mayo de 2003, asi como mediante la
Resolucion N° 15369, de 30 de mayo de 2003, resolvio declarar infundadas las
oposiciones presentadas y conceder los registros como marca del signo denominativo
SUCAMPO.

151 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 016-1P-2008, marca: “SUCAMPO”. Internet
www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25 de diciembre de 2012).
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La sociedad SUCAMPO S.A. presentd recursos de apelacion contra los

anteriores actos administrativos.

Mediante las Resoluciones N° 018565, 018566, 018567 y 018568, de 27 de
junio de 2003, asi como mediante las Resoluciones N° 020824, 020825 y 020826, de 28
de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia resolvié los

recursos de apelacion y confirmé los actos impugnados.

La sociedad SUCAMPO S.A. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, seccidén Primera de la Republica de Colombia, accion de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos
alegando que el signo denominativo SUCAMPO es confundible con el nombre
comercial SUCAMPO de la sociedad SUCAMPO S.A., el cual fue utilizado en

Colombia con anterioridad a la presentacion de las solicitudes de registro.

Alegd ademas que la denominacién del signo es idéntica y los productos y
servicios amparados por el signo solicitado como marca se encuentran relacionados con
los servicios que presta la sociedad SUCAMPO S.A. bajo el nombre comercial
SUCAMPO vy, por lo tanto, pueden llevar a confusion en el publico consumidor dada la
conexién competitiva existente. Para reforzar lo anterior en los respectivos expedientes

administrativos presentd las pruebas pertinentes.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de
Colombia contestd la demanda indicando que los productos y servicios que pretende
amparar el signo solicitado como marca no tienen una relacion clara entre la actividad
desempefiada por la sociedad SUCAMPO S.A. y los productos y servicios de las clases
3, 5,10, 16, 35, 36 y 42, que pudiera llevar a riesgo de confusion entre el publico

consumidor.

Adicionalmente, indica que de conformidad con las pruebas aportadas en el
tramite administrativo de registro, no se puede demostrar el uso personal, ostensible y
continuo del nombre comercial previo y posterior a las solicitudes de registro del signo

denominativo SUCAMPO, ya que las pruebas presentadas tienen que ver con las
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relaciones negociables, el conocimiento que tienen los empresarios del sector sobre el

nombre comercial y la actividad comercial en el afio 2000.

Por parte de la sociedad SUCAMPO A.G., tercera interesada en este proceso
contestd la demanda indicando que las pruebas presentadas por la demandante no
demuestran el uso del nombre comercial SUCAMPO y que por tanto este no tiene

suficiente fuerza o privilegio para cancelar una marca.

Competencia del Tribunal:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se declara competente para
interpretar por la via prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Juridico de
la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de

los Paises Miembros.

Normas a ser interpretadas:

Las normas cuya interpretacion se solicita y que seran objeto de interpretacion

son: los articulos 134 y 136 literal b), de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

El Tribunal en esta sentencia de oficio interpret6 los articulos 190, 191, 192 y

193 de la misma normativa.

Consideraciones:

Debido a que parte de la controversia se debe a que tanto la marca, objeto del
reclamo, como el nombre comercial son denominativos, el Tribunal emitié los
siguientes parametros para que la autoridad competente tome en cuenta al realizar el

cotejo:

(...) ha de ser realizada una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y grafica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad
de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada funcidn diferenciadora.
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(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tonica de
las mismas ocupa la misma posicién y es idéntica o muy dificil de distinguir.

(...) la sucesion de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesién de vocales asume una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de una denominacion.

(...) en el andlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensién mas caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimension que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por
lo mismo, la impresion general que la denominacion va a suscitar en los consumidores.

y concluye:

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional
Competente, aplicando el anterior parametro, deben establecer el riesgo de confusion
gue pudiera existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO vy el signo
denominativo SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de
inducir al publico a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el
mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

Otro punto de analisis de la presente sentencia es el de la conexion competitiva,
asi como el riesgo de confusion existente entre los signos ante lo cual el Tribunal de

Justicia emite los siguientes parametros a seguirse en el cotejo:

a) La inclusion de los productos en una misma clase del nomenclator: (...) Ocurre
cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del
nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso
de la limitacion, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en
dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,
corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializacion o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexion
competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en
los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor
la similitud de un producto con otro. En cambio, se daria tal conexion competitiva, en
tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusion
se daria en pequefios sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distribucion
tienen relacién con los medios de difusion de los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio television y prensa-, presumiblemente se
presentaria una conexién competitiva, o los productos serian competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusion es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexién
competitiva seria menor.

d) Relacién o vinculacién entre productos: Cierta relacion entre los productos puede
crear una conexion competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relacion entre los productos comercializados también influye en la asociacion que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que
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eventualmente puede llevarlo a confusién en caso de que esa similitud sea tal que el
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que cominmente se
puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a
confusion respecto al origen empresarial, ya que el publico consumidor supondria que
los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los
productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede
suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilizacion no seria la de su ultima finalidad o funcion.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y
cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la
posibilidad de que se origine el riesgo de confusion al estar identificados por marcas
también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir.
(Proceso 114-1P-2003. Interpretacién Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de
2004).

Y en virtud de la interpretacion de las normas y los pardmetros a seguirse, concluye:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si retne los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representacion gréafica y, ademas, si el signo no esta
incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad sefialadas en los articulos 135y
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que
corresponda debera proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar
si existe 0 no riesgo de confusion, considerando para ello las reglas establecidas en la
presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a
comparacion de signos marcarios son igualmente aplicables a la comparacion de una
marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: La proteccién del nombre comercial en el Régimen de la Decision 486
tiene las siguientes caracteristicas:

El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y
termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depdsito del nombre
comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el
mismo.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera
probar su uso real y efectivo.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con
anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podra oponerse a
dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusion o asociacion.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con
anterioridad a la solicitud o al uso de un signo idéntico o similar, podr& oponerse a
dicho uso si éste pudiera causar riesgo de confusion o de asociacion.

Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se usa de otra no se
tiene ninguna clase de derecho en relacién con el registro. Es decir, al producirse una
contradiccion entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado
en el mercado, prevalecerd este ultimo. Por lo tanto, el Juez Consultante deberd
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establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuél signo es el
gue realmente tiene relacion con los productos o servicios y con el publico consumidor
y, en consecuencia, cual es el objeto del derecho del titular.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente,
aplicando el anterior parametro, deben establecer el riesgo de confusion que pudiera
existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO vy el signo denominativo
SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al publico
a error, 0 si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar
perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: El Juez Consultante debera tener en cuenta la identificacion de los
servicios en la solicitud correspondiente y su ubicacion en la Clasificacion
Internacional. En el caso del nombre comercial, el Juez Consultante debera
determinar, de conformidad con las actividades comerciales amparadas bajo dicho
signo distintivo, a qué clase podria pertenecer.

El conflicto generado entre nombres comerciales y marcas ha sido sometido a
interpretacion prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
diversas ocasiones (Proceso No. 96-1P-2009 “marca Transpack”; Proceso 82- IP- 2001
“Nombre comercial Quiebracanto”; Proceso No. 06-1P-2008, etc); sin embargo, este
Tribunal solo se encuentra limitado a emitir sentencias de interpretacion prejudicial
mediante el cual indica los parametros que se deben tomar en cuenta a fin de que la

autoridad competente emita el pronunciamiento final que resolveré el caso especifico.
Hago hincapié a que el la sentencia de interpretacion prejudicial solo podra ser

tomada en cuenta para cada caso de manera puntual, por lo que estas sentencias

finalmente no resuelven el conflicto ocasionado entre marcas y nombres comerciales.
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CAPITULO IV

4. PROPUESTA ANTE EL CONFLICTO JURIDICO

4.1 Generalidades

Ante el inminente conflicto que ocasiona la figura de los nombres comerciales
frente a la de las marcas y tomando en cuenta que la existencia de dos 0 mas signos
similares o iguales que no se encuentren registrados ante el Grgano competente
ocasionardn sin duda un alto riesgo de confusion que afectard a los usuarios,
consumidores y a hasta a los mismos comerciantes, es sumamente necesario buscar
alternativas que solucionen este conflicto, a fin de garantizar igualdad de derechos a los

titulares de marcas y nombres comerciales, en general.

Cabe sefialar que la presente tesis tiene como objetivo realizar un analisis
exhaustivo de cada figura desde el punto de vista juridico, sin limitarse a la esfera legal
a fin de hallar una solucién que permita resolver el problema descrito en el capitulo 11l
del presente trabajo.

4.2 Solucion al problema:

Ante el conflicto que se produce entre la figura de los nombres comerciales y
las marcas, fruto de los sistemas contrapuestos y haciendo hincapié en que para cada
caso se producira de forma distinta, a continuacion desarrollaremos las posibles

soluciones:
4.2.1 Evolucion de la figura del nombre comercial.

Como ya se indico en capitulos anteriores, en la antigtiedad la figura de la marca,
de manera general, protegia Unicamente productos, se encargaba de denotar la

procedencia de estos y el nacimiento del derecho se producia a partir de su uso (sistema

declarativo).
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En Ecuador las primeras leyes de marcas concedian derechos a partir del uso; sin
embargo, con el pasar de los afios y por la necesidad de brindar una mayor proteccion
juridica a sus titulares esta figura fue evolucionando hasta llegar a la adopcion del

sistema de otorgamiento de derechos a partir del registro (sistema atributivo).

Del anélisis efectuado a la figura del nombre comercial en el capitulo Il, numeral
2.6., de la presente tesis se desglosa que el disefio que esta mantiene en la actualidad, en
especial en lo que respecta a la forma de adquirir el derecho, se contrapone a la forma
de otorgamiento de derechos sobre marcas, a tal punto que en mdultiples ocasiones
podré ocasionar inseguridad juridica a los titulares de estos Gltimos.

Analizados los casos expuestos en el capitulo 111 de la presente tesis se concluye
que en multiples ocasiones podran ocurrir casos en los que un nombre comercial, cuyo
registro ha sido denegado por la autoridad competente por asemejarse a una marca
previamente registrada, pruebe su uso anterior y consiga que la aceptacion de su
registro. En este caso puntual existira ademas la posibilidad de que el registro de la
marca sea declarado nulo a través del recurso extraordinario de revision en virtud de la
existencia de la prioridad en el registro del nombre comercial por el uso, generando

ademas de inseguridad juridica perjuicio al titular del signo.

Con estos antecedentes es sumamente necesario que la figura del nombre
comercial evolucione en lo que respecta al sistema de otorgamiento de derechos sobre
este tipo de signos al punto de instaurar el sistema atributivo y equipararla con el de las
marcas, a fin de evitar conflictos relativos al momento y forma de adquirir el derecho

de prioridad de las marcas versus nombres comerciales.

A la par de la implementacion del mencionado sistema, es indispensable que se
imponga la obligacion de que las solicitudes de registro de nombres comerciales se
ajusten a la clasificacion de Niza de manera obligatoria, pues de esta manera se
facilitaria la unificacion en el procedimiento de otorgamiento de derechos que recaen

sobre los mencionados signos.
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Esta evolucion es recogida actualmente por algunas legislaciones que ya manejan

el sistema atributivo para el otorgamiento de derechos que recaen sobre nombres

comerciales. A continuacion enunciaremos, a manera de ejemplo las mas relevantes:

1.

Republica de Honduras.- Mediante Decreto No.12-99-E™2 de diecinueve de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la Republica de Honduras emitio

la nueva Ley de Propiedad Industrial cuyo texto en la parte pertinente sefiala:

ARTICULO 118. — EI nombre comercial de una empresa y el derecho a su uso
exclusivo gozara de proteccién mediante suscripcién en el Registro de la Propiedad
Industrial, sin perjuicio de lo establecido en el codigo de comercio.

Por su parte el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES Y EXPRESIONES O SENALES DE PROPAGANDA)™
suscrito entre Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, el Salvador y Honduras,
adoptado el 1 de junio de 1968 en San José, con entrada en vigor el 27 de mayo
de 1975, de igual forma ha adoptado el sistema atributivo para el otorgamiento

de derechos que recaen sobre nombres comerciales, en los siguientes términos:

Articulo 48: Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre
propio o de fantasia, la razon social o la denominacion con la cual se identifica una
empresa o establecimiento.

Y luego:

Articulo 50: La propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro del
mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la
certificacion de Registro, extendida por la autoridad competente.

Articulo 51. La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo, se
adquiere en relacion a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento
definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas
con aquélla o que le sean afines.

152 Internet. www.sice.oas.org/int _prop/nat leg/honduras/indice.asp. (Acceso 24 de diciembre de

2012).

153 Internet: www.wipo.int/wipolex. (Acceso 25 de diciembre de 2012)
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3. Del andlisis de la Ley 19.039 de la Republica de Chile, con sus
modificaciones,’* se desprende que esta no brinda proteccion a la figura del
nombre comercial como tal, sin embargo permite el registro de los siguientes
tipos de marcas: a) Marca de servicios, b) Marcas de productos, ¢) Marca de

establecimientos industriales, d) Marca de establecimientos Comerciales.

De esta legislacion se refleja que el registro de las marcas de
establecimientos industriales y comerciales, reemplazan de cierta forma a la
figura del nombre comercial, sin embargo el derecho que recae sobre estas nacen
del registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INAPI.

El significado de este tipo de signos, acorde a lo indicado por el Instituto

Nacional de la Propiedad Industrial INAPI™ es el siguiente:

A) Marca de establecimientos industriales.- son expresiones que pretenden
proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos bienes. A
diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de

producir, mas que el nombre de los productos mismos que producen.

B) Marca de establecimientos comerciales.- son expresiones que pretenden
proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos. A
diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de

transar, mas que el nombre de los productos mismos que transan.

4. En la Republica de Bulgaria, los nombres comerciales se protegen bajo la Ley
Comercial (Capitulo I, Articulos 7-11), misma que manifiesta que es
obligatorio el registro de los nombres comerciales y éstos pueden registrarse

siempre que no sean idénticos a otro nombre registrado, no sean engafiosos 0

154 REPUBLICA DE CHILE, Ley 19.039, Decreto con Fuerza de Ley 3, Articulo 23, 2012. Internet. www.inapi.cl (22-
Diciembre-2012)

155 INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI, Internet. www.inapi.cl (Acceso 25 de Diciembre de
2012)
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contrarios a la moralidad publica, estén en balgaro, e indiquen el tipo o forma de

la empresa.™®

En Finlandia, los nombres comerciales se protegen bajo la Ley de Nombres
Comerciales (2.2.1979/128) y en virtud de su registro o del derecho de
establecimiento donde el nombre sea cominmente conocido, con arreglo a la
Ley de Nombres de Sociedades y la Ley de Marcas. Los nombres comerciales
no deben parecerse a nombres existentes previamente, en especial si se trata de
nombres de competidores. EI Consejo Nacional de Patentes y Registro mantiene
un registro de los nombres comerciales que brinda proteccién en todo el

territorio nacional.*®’

En Irlanda, se define "nombre comercial” como el nombre o titulo bajo el que
opera una empresa comercial, y es obligatoria su inscripcion en el Registro de

Sociedades, con arreglo a la Ley de Registro de Nombres Comerciales de 1963.
158

En Mongolia, los nombres comerciales se protegen con arreglo a la Ley de
Marcas y Nombres Comerciales. Toda entidad comercial que opere en Mongolia

esta obligada registrar su nombre comercial en el Registro del Estado. **°

En Arabia Saudita, los nombres comerciales se protegen con arreglo a la Ley de
Nombres Comerciales, promulgada en virtud del Real Decreto N° 15 de 20 de

febrero de 2000 y la Ley de Registro Comercial, promulgada en virtud del Real

156 Internet. http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/html/annex15.html. (Acceso 25
de Diciembre de 2012).

157 Id.

158 Id.

159 Id.
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Decreto N° 1, es obligatorio registrar los nombres comerciales, y cualquier
persona que maneje un establecimiento comercial con un capital minimo de
100.000 riyals debe solicitar la publicacién del nombre en el Registro

Comercial, donde se hara efectivo el registro 30 dias después de la solicitud.'®°

9. En Eslovenia, los nombres comerciales se protegen bajo la Ley de Sociedades
Comerciales (10 de junio de 1993). Los nombres comerciales estan formados
por el titulo de una sociedad o el titulo del negocio de un empresario y es
obligatorio su registro para su proteccion.'®*

Como se puede verificar existe una infinidad de legislaciones que ya han
adoptado el sistema atributivo para el otorgamiento de derechos que recaen sobre
nombres comerciales, por lo que considero muy importante que esta figura evolucione
de manera general, se equipare a la de las marcas, y conceda derechos a partir del
registro. De esta manera se brindaria mayor proteccion al signo, tanto de oficio como a

solicitud de parte.

4.2.2 Limitacion territorial del nombre comercial:

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en
algunas sentencias de interpretacion prejudicial ha mencionado que el derecho que recae
sobre los nombres comerciales se extiende a todo el territorio nacional, considero que
los nombres comerciales no registrados deben tener una proteccién muy limitada que
abarque dnicamente la circunscripcion territorial del lugar donde funcionan estos

establecimientos, cuyas actividades son representadas con esa denominacion.

160 Id.

161 Id.

86



Al decir de Luis Eduardo Bertone®, el conceder una proteccion nacional para
los nombres comerciales es una decision errada, grave y peligrosa para el comercio y la
economia debido a que en el actual sistema de adquisicion de derechos sobre estos
signos mediante el uso, resulta practicamente imposible conocer cuéles son los nombres
comerciales que se utilizan en el territorio nacional por lo que el comerciante,
empresario u otra persona que desea realizar una actividad deberia recorrer todo el
territorio nacional para asegurarse de que en ese ambito no exista otra persona que
desarrolla las mismas actividades con el mismo nombre comercial. Adicionalmente
Bertone sostiene que con el actual sistema, en muchos casos el primer usuario de un
nombre comercial se enriquecera emprendiendo acciones contra quienes lo hayan
seguido cronolégicamente en tal uso. ElI empleo de signos distintivos sera una trampa
fatal y por lo tanto, econémicamente imposible; la imposibilidad arrastrara a las marcas,

en cuanto éstas puedan entrar en conflicto con los nombres comerciales.

Ademas resulta injustificable que el titular de un nombre comercial no registrado,
que lo utilice en una actividad de escasa trascendencia territorial, se haga acreedor a
gozar del derecho de emplearla con exclusividad en la totalidad del pais.

Con este antecedente, en caso de mantenerse la proteccién de los nombres
comerciales a partir del uso, es sumamente importante que estos Unicamente gocen de
proteccion a nivel cantonal, y solo cuando se produzca su registro se amplie su

proteccién a nivel nacional.

Cuando la persona que use el nombre comercial no registrado decida extender su
negocio a otro canton del que inicialmente empez6 su actividad comercial, este podra
beneficiarse del derecho de exclusividad en ese otro canton, tomando en consideracion a

su favor el tiempo del lugar donde realiz6 el primer uso.

162 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edicion, Tomo II, 2003, Pgs.
629, 630y 631.
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A continuacion hago hincapié a la legislacion chilena, que a pesar de conceder
derechos sobre “marcas de establecimientos comerciales”, que se asemejan a los
nombres comerciales, a partir del registro, por la naturaleza de la figura su proteccion es
limitada:

Articulo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y
establecimientos industriales tendran validez para todo el territorio de la Republica.
Los registros de marcas gue protejan establecimientos comerciales serviran soélo para
la regién en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer
extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicara en su solicitud
de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una
inscripcion por cada regién.*® (El subrayado me pertenece).

En el caso de Dinamarca, los nombres comerciales son protegidos por la Ley de
Practicas de Mercadotecnia misma que concede una proteccion que, al igual a la

legislacidon chilena, limita al area geografica donde funciona el establecimiento.
4.2.3 Nombres comerciales notoriamente conocidos:

Acorde al articulo 234 de la Ley de Propiedad ecuatoriana, las normas sobre
marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicardn a nombres comerciales

que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

Los signos notoriamente conocidos son aquellos reconocidos por la mayoria
del publico independientemente de la manera o el medio por el cual se hubieren hecho
conocidos.®A su vez los signos de alto renombre son aquellos reconocidos por el por el

sector pertinente del ptblico consumidor.'®®

Segun Jorge Otamendi, la notoriedad de un signo esta dado por la cantidad de
gente que lo conoce o reconoce, sin tomar en cuenta las causas que dieron lugar a esto,
sino Unicamente por el resultado. EI reconocimiento implica que la gente o el publico

consumidor saben cual es el producto, servicio o actividades que el signo distingue. *®°

163 REPUBLICA DE CHILE, Ley 19.039, Decreto con Fuerza de Ley 3, Articulo 23, 2012. Internet. www.inapi.cl (22-
Diciembre-2012)

164 DECISION 486, Comunidad Andina de Naciones, afio 2000. Articulo 224.
165 REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, afio 1998. Art. 196.

166 Cfr. JORGE OTAMENDI, en Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, Homenaje al Doctor Ricardo
Antequera Parrilli, Universidad de Margarita, 2004, tomo |, Pg. 262, 263, 264.
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La proteccion ampliada a los signos distintivos notoriamente conocidos o de
alto renombre tiene como objetivo reconocer el esfuerzo efectuado por sus titulares a
través del tiempo y las numerosas inversiones realizadas, asi como proteger a los
consumidores del engafio que podrian estar sujetos si esos signos son usados por
terceros no autorizados,"®’

indebida.

es por eso que serdn protegidas contra su apropiacion

A fin de determinar la notoriedad de un nombre comercial, este debera cumplir
con los requisitos enunciados en el articulo 228 de la Decision 486 de la Comunidad

Andina de Naciones (CAN); 197 y 198 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

Debido a la importancia que este tipo de signos pueden llegar a adquirir en el
mercado por la cantidad de personas que han llegado a conocer el nombre comercial y
que podrian haber creado un vinculo comercial, y por el monto de la inversion que se
debid haber efectuado para alcanzar tal reconocimiento, considero que solamente este
tipo de nombres comerciales deberian tener la exclusividad de beneficiarse de un
derecho, a pesar de no encontrarse registrados ante un 6rgano competente.

En la actualidad, en el Ecuador las autoridades del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI) ain no han previsto un mecanismo para declarar la
notoriedad o el alto renombre de un signo, por lo que en la practica esta calidad debe ser
alegada dentro de un procedimiento administrativo, y con la presentacion de las pruebas
previstas para el efecto, sin embargo, cuando el trdmite de solicitud de reconocimiento
de marca notoria sea reglamentado tendra un costo que oscilara entre tres mil (USD$
3000) a diez mil dolares de los Estados Unidos de América (USD$ 10000), acorde a las

tasas que la institucion cobra por sus servicios *®.

167 Cfr. BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial, Editorial Palestra, 2005, p. 114.

168 Internet. http://www.iepi.gob.ec/files/tasas.pdf. (Acceso 30 de diciembre de 2012).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Tanto nombres comerciales como marcas son signos distintivos que se han
venido utilizando desde hace muchos siglos atrds por las personas que han producido
bienes y/o servicios 0 han desarrollado actividades comerciales en el mercado. Ambas
figuras han tenido diferentes funciones en sus inicios, sin embargo por el constante
progreso del comercio sus conceptos han ido evolucionando acorde a cada época y en
la actualidad han llegado al punto de asemejarse entre unas y otras, asi como de igual

forma lo han hecho las funciones que estas cumplen en el mercado.

En la actualidad los mecanismos que deben seguirse para la adquisicion de
derechos sobre marcas y nombres comerciales son distintos y se contraponen generando
problemas de aplicacion al momento de ejercer los derechos de exclusividad que
otorgan estas figuras juridicas, mismas que ocasionaran, en diversos casos, inseguridad

juridica a los titulares de las unas o de las otras.

Del anélisis efectuado tanto a la figura de las marcas como a la de los nombres
comerciales se desprende que la marca ha evolucionado acorde a las exigencias del
comercio y los medios tecnol6gicos y publicitarios, sin embargo, en lo que respecta al
nombre comercial su evolucion ha sido confusa, enigmatica, y no ha modificado su
forma de otorgamiento de derechos, convirtiéndose asi en una figura compleja y que se

opone en muchos aspectos a la de las marcas.

Debido a la falta de unificacion en el sistema de otorgamiento de derechos sobre
marcas y nombres comerciales, en multiples ocasiones existiran conflictos que saldran a
la luz luego de varios meses o0 afios, y aunque los signos hayan convivido
pacificamente, podrian confundir al pablico consumidor sobre la fuente (procedencia)

de los productos, servicios o actividades desarrolladas mediante los signos distintivos.

Cuando se desprende la existencia de conflicto entre un nombre comercial y una
marca y estos son sometidos para resolucion de la autoridad competente, esta podria
demorar un extenso periodo de tiempo en emitir un pronunciamiento y en algunas

ocasiones resolver la cancelacion de una marca debidamente registrada, en virtud de la
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existencia de un nombre comercial, cuyo uso ha sido prioritario al registro, causando

inseguridad juridica y perjuicio al titular de la marca.

Con estos antecedentes, es sumamente trascendental que se proceda a la
unificacion del sistema a aplicar para el otorgamiento de derechos que recaen sobre
marcas y nombres comerciales, a fin de brindar igualdad de derechos y garantizar
seguridad juridica a los titulares de estos signos distintivos, por lo que propongo que el
sistema a utilizarse para unas y otras sea el atributivo, ya que brinda mayores ventajas y
cuenta con un érgano competente llamado a tutelar los derechos que recaen sobre estos

signos.

Es indispensable ademés que la autoridad encargada de tutelar los derechos que
recaen tanto sobre marcas como sobre nombres comerciales resuelva los tramites de
concesion de derechos y procedimientos administrativos de una manera uniforme,
técnica, y se encomiende la labor de capacitar suficiente personal administrativo con el
fin de brindar una atencion agil, eficaz y capaz de atender una institucion, que a mas de
resguardar derechos de propiedad intelectual, se encargue de dar a conocer y promover
la obligatoriedad del registro de estos y la importancia de los signos distintivos en la

actividad comercial del pais.
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1KSTITUTO ECUATORIANG DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PRGPIEDAD INTELECTUAL iEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolucion No. 1184209

Tramite No. 240125-11-C.CH..— de registro del nombre comercial denominado “SUFARM +
GRAFICA”

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccién Nacional de
Propiedad Industrial.- Quito a 14 de junio de 2012; fas 09h15.-

ANTECEDENTES:

Con fecha 11 de enero de 2011, SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA,, solicita el registro del
nombre comercial denominado “SUFARMA + GRAFICA” para proteger: actividades de nombre
comercial, dedicadas principalmente a prestar los servicios comprendidos en la clase internacional
No. 44 de la Clasificacion de Niza.

El 11 de abril de 2011, QUIFATEX S.A., presenta oposicién al registro de la marca indicada
anteriormente fundamentandola en que su representada es titular en Ecuador de las marcas
“SUFARMACIA?”, titulos Nos. 5160-02, 5161-02 y 5370-02, vigentes, para proteger servicios de las
clases intencionales Nos. 35, 38 y 41 respectivamente.

Mediante providencia emitida el 16 de septiembre de 2011 y notificada el 30 del mismo mes y afio,
se corre traslado al solicitante con la oposicién concediéndole 30 dias para que conteste, sin que
hasta el momento haya ejercido el derecho a su defensa.

Agréguese al expediente el escrito presentado por QUIFATEX S.A., el 11 de octubre de 2011, en
virtud del cual se’declarar legitimada la intervencién de la Dra. Margarita Zambrano de Pinto y de
los abogados Sebastian Paez y Gabriela Mendieta dentro del presente tramite.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen lo dispuesto por el Art. 193 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 232 de la Ley de
Propiedad Intelectual, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la
concesion o denegacion del depdsito de un nombre comercial.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual
las disposiciones de esta ley sobre marcas seran aplicables a los nombres comerciales.

TERCERO.- Que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia han compartido la
tesis de que uno de los problemas mas dificiles que se presentan dentro del derecho marcario es
llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud, puede existir el lamado “riesgo
de confusidn” o “la similitud confusionista”, que de producirse “condena a las marcas a la
imposibilidad de su coexistencia pacifica dentro del giro comercial” (Gaceta Oficial No. 189 de 15
de septiembre de 1995, Proceso 4-IP-94). Es verdad que se han establecido reglas o criterios que
pueden y deben guiar al jizgador hacia su determinacion, pero no es menos cierto que ese
encarrilamiento depende en definitiva de la voluntad y criterio Unico y exclusivo de quien debe
tomar esa decision, a través de un analisis, tecnicismo, comparacion e investigacion para luego de
todo este procedimiento comparativo entre lo factico del proceso o del reclamo y la realidad que
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enfrentan las marcas ante los consumidores, pronunciarse si entre ellas existe o no el riesgo de
confusion que impidan su existencia legal.

CUARTO.- Que el Art. 229 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: “Se’ entendera por
nombre comercial al signo o denominacion que identifica a un negocio o actividad econdmica de
una persona natural o juridica”.

QUINTO.- Que nuestro ordenamiento juridico sefiala que el nombre comercial esta protegido por el
uso mas que por su registro. El uso es el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al
nombre comercial. No obstante este principio de proteccion al nombre comercial, el propio articulo
193 de la Decisién 486 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un
sistema de registro y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre el registro de marca y
por las que internamente se dicten. La diferencia de los nombres comerciales con las marcas
radica en el modo de adquisicion y en cuanto a su extension. Sobre el primer punto las marcas se
obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo), y en cuanto a las designaciones o nombres
comerciales se obtiene por su uso. Y sobre la extension, las marcas ‘tienen un ambito de
proteccion en el pais, en relacion con las clases en que fueron registradas; las designacicnes
fienen como ambito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de

actividad respecto de la cual la designacion haya sido utilizada”. *

SEXTO.- Que realizado el correspondiente cotejo marcario de la forma recomendada por la
doctrina atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde la optica del consumidor
medio se concluye que si bien existen coincidencias parciales ente los signos en conflicto, existen
los suficientes elementos diferenciadores que permite su coexistencia pacifica. Por consiguiente en
virtud de lo mencionado el signo solicitado es suficientemente distintivo para ser considerado como
nombre comercial. Ademas las denominaciones en conflicto no induciran a confusién al publico

consumidor ni a los madivs comercialés snbre |a procedencia de los servicios asi marcados, dado
la naturaleza de los mismos, por cuanto el nombre comercial solicitado “SUFARM + GRAFICA”,
protege servicios comprendidos en la clase internacional No. 44 de la Clasificacion de Niza,
mientras que las marcas registradas “SUFARMACIA”, protegen: administracion de negocios,
direccionados a diferentes ,mercados y expuestos en distintos canales de comercializacion y
distribucién, por lo que el publico consumidor notara la diferencia entre estos servicios sin
confundirse.

SEPTIMO.- Que para apreciar el riesgo de confusion entre signos distintivos, es necesario tener en
cuenta la regla de la especialidad. La identidad o semejanza entre los signos distintivos
enfrentados podra inducir a error o confusion en el mercado siempre y cuando se detiene a
proteger producto, servicios o actividades idénticas o relacionadas. En este sentido para gue un
signo pueda convertirse en marca o nombre comercial se le exige la fuerza diferenciadora, la
aptitud de distinguir en el mercado los productos, servicios 0 actividades comercializados por una
persona de los productos, servicios o actividades idénticas o similares de otra persona. La
identidad o la semejanza de signos distintivos no implica riesgo de confusién cuando estos
distingan productos, servicios o actividades de naturaleza tan desvincuiada que el consumidor no
supondra que existe ningun nexo entre el origen empresarial de los productos, servicios 0
actividades en cuestion.

OCTAVO.- Que los signos distintivos se utilizan siempre en relacién con productos servicios ©
actividades determinados para efectos del registro de una marca 6 un nombre comercial Nunca
podréa registrarse signos distintivos en abstracto, es decir no referida especialmente a uno o mas
productos, servicios o actividades. Un mismo signo podréa, en principio, ser registrado a nombre de
dos 0 mas personas siempre que se registre para productos, servicios o actividades distintas y €s
que el uso del mismo no cause riesgo de confusion o de asociacién o un riesgo de dilucion de la
fuerza distintiva o publicitaria de la marca o nombre comercial registrado.

/* Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pag. 442
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INSTITUTO ECUATORIAKO DE 1A PROPIEDAD IRTELECTUAL

NOVENO.- Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiesta que: “Por el principio
de la especialidad se entiende que es necesario para que exista una confusion que esta se
concrete o limite a productos o servicios comprendidos en un misma clase, esto significa que: sobre
mismo un signo puede recaer dos o mas derechos de una marca “autébnomos” (pertenecientes a
distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autonomas sea utilizada en relaciéon con
una clase o variedad diferente de productos o servicios.

DECIMO.- Que la distintividad es la razon del derecho a la exclusividad de la marca gue, desde el
punto de vista del empresario. Le permite individualizar los productos o servicios que elabora para
participar de un mercado de libre competencia, por lo que el signo como marca tiene caracteres de
distintividad que le hacen registrable conforme a las prescripciones de la norma comunitaria y la
legislacién nacional.

UNDECIMO.- Que la proteccién al nombre comercial esta prevista en el articulo 191 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina al disponer: “El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre
comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

De igual manera el articulo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: “El nombre comercial
sera protegido sin obligacion de registro. £l derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace
de su uso publico y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses...”

DUODECIMO.- Que si bien el articulo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce que el
derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace del uso publico, continuo y de buena fe
en el comercio por al menos seis meses, esta afirmacion debe ser debidamente probada,
sustentada y fundamentada dentro del procedimiento administrativo, a través de los medios
que la legislacion prevé asi se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina al decir que el uso del nembre ‘comercial no debe equipararse al simple
conocimiento que el publico pueda tener de él a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio
real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.(Enfasis Agregado).

Asi dentro del proceso 45-IP-98 sefiala que: "De manera que la proteccién otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relacién al establecimiento o a la
actividad econémica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y
mantenga su derecho de exclusiva...Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre
comercial deben servir para acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las
actividades econémicas para las cuales se pretende el registro.”

DECIMO PRIMERG.- Que conforme a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, dentro del proceso No. 03-IP-98: “La prueba de uso del nombre comercial corresponde a
quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe
ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicacién del principio “prior tempore, potior iure

»n

DECIMO CUARTO.- Que de la revision del expediente no se pudo constara que el solicitante haya
probado el uso publico, continuo y de buena fe uso del nombre comercial por al menos seis meses,
requisito indispensable para su registro conforme lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Propiedad
Intelectual.

DECIMO QUINTO.- Gue teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, se concluye que el
nombre comercial solicitado no cumple con los requisitos del Art. 190 de la Decision 486, en
concordancia con el Art. 229 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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INSTITUTO ECUATQRIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En virtud de la delegacion de 10 de enero de 2011, contenida en la Resolucion No. 001-2001
DNPI-IEP!, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales:

RESUELVE: 1.- Rechazar la oposicion presentada por QUIFATEX S.A., 2.- Negar de oficio el
registro del nombre comercial SUFARM + GRAFICA”, solicitado por SU FARMACIA (SUFARM) C.
LTDA. 3.- Ordenar el archivo del expediente conformado por tal motivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recurso establecidos en el Art. 357 de la Ley
de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicion ante esta misma Direccién en el término de
quince dias; Recurso de Apelacién para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de
quince dias; Recurso de Revisién para ante el Comité de Propiedag=iatelectual, en los plazos

establecidos en el Estatuto de Régimen Juridico Administrativo & E%é}iﬁg\ﬁ:;Ejecutiva; y una vez
causado estado por via jurisdiccional ante uno de los Trib \él‘éﬂ‘ﬁalfésf de lo Contencioso
Administrativo. LN ’*&
e 32/ W E
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_ Ab. Rimiro Rodrigh ediniig, EP os
DELEGADO DEL DIRECTO CIONAL PROPIE DUSTRIAL
La resolucion que antecede se notifico el dia 2 G-‘JUN 01 a, QUIFATEX S.A, en la

casilla IEPI No. 102 y a SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA ¥agjlla IEP1 No. 09.- Certifico.-
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VEGETALES.-

Tramite No. 08-730 RVM
Signo Distintivo: NAPO WILD LIFE CENTER

ACCIONANTE: ECOTOURS, VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA.
ACCIONADA: Ethan Daniel Borg

La Primera Sala, debida y legalmente integrada, en Quito D.M., a los
veintisiete dias del mes de agosto del afio dos mil nueve, las diez
horas con cuarenta y siete minutos, dentro del Recurso Extraordinario
de Revisién interpuesto por ECOTOURS, VIAJES Y AVENTURA CIA.
LTDA., contra la Resolucion No. 6658.

Agréguense al expediente el escrito presentado por el sefior Ethan Daniel Borg,
el 3 de agosto del 2009; y el escrito y la copia de cesion de derechos
presentada por la Comunidad Kichwa Afiangu y ECOTOURS, VIAJES &
AVENTURA CIA. LTDA., el 4 de agosto del 2009. Se da por legitimada la
intervencién de la Dra. Ana Cristina Gutiérrez, en la audiencia realizada el 21 de
julio del 2009.

VISTOS:

1.- La Resolucidn nimero No. 6658, de 4 de abril del 2008, que concede el
registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, a favor del sefior Ethan Daniel
Borg, para proteger todos los servicios de la Clase Internacional No. 39, en
especial: Organizacién de V|aJes de todo tipo y por cualquier via, servicios de
agencia de viajes (con excepcidn de reserva de hoteles y servicios similares),
organizacién de visitas turisticas, fomento de turismo nacional e internacional;
transporte de pasajeros por cualquier medio y reservaciones para el transporte,
alquiler de vehiculos de toda clase; almacenaje, embalaje y transporte de
mercaderias de todo tipo.

2.- El Recurso Extraordinario de Revision presentado por ECOTOURS, VIAJES &
AVENTURA CIA. LTDA., el 8 de mayo del 2008 (fojas 14 a 21), pidiendo se
revoque la antes citada Resolucién No. 6658, notificada el 17 de abril del 2008,
aduciendo que NAPOWILDLIFE CENTER es un proyecto eco turistico que
establecid la creacién de un lodge —hotel ecoldgico en el Parque Nacional
Yasuni, en el Oriente ecuatoriano, dentro del territorio protegido por la
Comunidad Kichwa indigena ANANGU, para que sea administrada y ejecutada
por la comunidad indigena, junto con el apoyo y soporte en un inicio de la
fundacién ecuatoriana FUNDACION ECOECUADOR, y la compaiiia ECOTOURS,
VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., que el proyecto se establecié como idea
desde hace mas de diez afios y que desde el afio 2001 se comenzd la






construccion del hotel y de toda la operacion NWC.; que junto con la
FUNDACION ECOECUADOR Y LA COMUNIDAD KICHWA ANANGU, como
resultado de ingentes gastos en publicidad y otros, ha venido utilizando
exitosamente su nombre comercial desde hace mucho tiempo atras, cerca de
diez afios desde la concepcion del proyecto y operando ya como cinco afios,
llegando el pablico consumidor con su sola denominacion a distinguir al nombre
comercial y la marca de servicios y al producto como tal y consecuentemente a
su propietarios.

3.- La Audiencia que ordena el articulo 151 del Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcidn Ejecutiva, que se celebrd el 21 de julio del 2009,
en la misma las partes aceptan darse por notificadas con el paso de los autos
para resolver.

Con tales antecedentes,
o CONSIDERA:

PRIMERO.- Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver el
Recurso Extraordinario de Revisidn, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 178 del Estatuto del
Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades
sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al tramite del presente
Recurso, por lo que se lo declara valido.

TERCERO.- En el presente caso las recurrentes, basan su peticion en el
uso prioritario sobre el nombre comercial NAPO WILD LIFE CENTER, por lo
tanto corresponde a ésta Sala, determinar si se ha acreditado el uso efectivo
del nombre-comercial y si existe riesgo de confusidn con el signo registrado.

'. Previo a entrar al andlisis de la prueba, cabe hacer un breve analisis del nombre
comercial, su concepto, forma de adquisicion, etc.

Nombre comercial es el signo que identifica a un negocio o actividad de una
persona natural o juridica y el derecho sobre el mismo nace del uso publico,
continuo y de buena fe, por consiguiente el registro es opcional.

Con respecto a las formas de adquirir el derecho sobre el nombre comercial, el
articulo 191 de la Decision 486 de la Comisién de la Comumdad Aﬁaiﬁa\
establece: “"EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se |e(e potisu. “ _\
primer uso.en el comercio y termina cuando cesa el uso del no re Y:omeraal EEEAN
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exclusivo de un nombre comercial nace de su uso publico y continuo y de
buena fe en el comercio, por al menos seis meses...”

CUARTO.- El uso del nombre comercial es un hecho que debe ser
probado, de esta manera se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina al decir: “La prueba de uso del nombre
comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u
otro signo por su anterior uso, que debe ser anterior al registro de la marca
impugnada, en aplicacién del principio “prior tempore, potior iure...”.!

El articulo 195 de la Decision 486 dispone que los Paises Miembros podran
exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislacion interna, por lo tanto quien
alega el uso, dispondrd, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en
nuestra legislacién interna, los que serén analizados por esta Sala, de acuerdo
con los principios de la sana critica.

o QUINTO.- Con el fin de acreditar el uso efectivo de su signo en el
mercado ecuatoriano, las recurrentes, presentan los siguientes documentos:

1.- Comprobantes de egresos, facturas, del afio 2006, 2005, donde constan las
empresas ECOTOURS VIAJES Y AVENTURA, NWC Amazon Lodge Cia. Ltda.;
2.- dos videos en cuyas caratulas se observa las leyendas PARA LOS FUTUROS
FOR THOSE TO COME, y Napo Wildlife Center;
3.- copias natariadas de mensajes de correos electrénicos de noviembre del
2006, enviados de Sales — EcoTours Ecuador, para Operations NWC, y de Ethan
Borg, para sales@ecotoursecuador.com., en el que conforme la traducciéon que
se acompafia a foja seguida indica lo siguiente: “No me fue posible el transferir
los fondos en la cuenta de Eco Tours. Mi banco no permite realizar
transferencias al exterior el mismo dia que se ha solicitado. Se toma por lo
menos 24 horas el proceso y algunas veces 48 horas.”;
4.- copia notariada de una carta dirigida al sefior Paul Greenfield, de enero del
\ 2007, suscrita por el sefior Ethan Daniel Borg, como representante de la
I 4 Organizacién Internacional Tropical Nature, comunicandole sobre el proyecto
Ecoturistico conocido como Napo Widlife Center, en la misma sefiala a la
Comunidad Afiangu como participe del proyecto;
5.- certificaciones de que la comunidad Kichwa Afiangu, administra el LODGE
NAPO WILDLIFE CENTER y realiza actividades de turismo desde el afio 2003,
otorgadas en el afio 2009; CTRIOI T
6.- copia notariada del informe de avalo solicitado por el Dy 'r\kainsbGr‘g{ \de
noviembre del 2004, en el que consta la denominaci ;EP,NAPO, WIL'DLIFE\
CENTER y un:disefio conformado por la figura de dos mon S §‘bbre;‘llna rama; -
7.- copia notgtiada del contrato de realizacion de identida “corporativa, de abril |
del 2006, fiznado entre el sefior Christian Mancheno ORra 'y la: sefiora” Norby |
\ ,

L 6pez Granda; \
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8.- copia notariada del convenio de alianza estratégica de 25 de octubre del
2006, firmada entre ETICA/Metropolin Touring y €l sefior Norby Lopez Granda;
9.- copia notariada del ademdun al convenio de alianza estratégica;
10.- un cuaderno con publicidad de NAPO WILDLIFE CENTER;
11.- una carta de fecha 8 de marzo del 2004 dirigida a la Corporacion Aduanera
Ecuatoriana, suscrita por €l sefior Norby Lpez Granda, Director Ejecutivo de la
Fundacion ECOECUADOR, en la cual informan que trabajan en el Parque
Nacional Yasuni con la Comunidad Quichua Afiangu en el Proyecto Ecoturistico
denominado “Napo Wildlife Center y solicita autorizacién para el ingreso de
equipos de filmacion;
12.- copias notariadas de correos electronicos, tarifas de transporte de Quito a
distintos destinos;
13.- copias notariadas de correos electronicos de ferias internacionales y ferias
nacionales;
14.- copia notariada de un recorte de El Comercio de 9 de noviembre del 2006,
que informa sobre el premio para Ecuador en la feria de Londres del Proyecto
4 Turistico Napo Wildlife Center;
15.- recortes y revista que contienen publicidad de Napo Wildlife Center;
16.- copia notariada del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de SOCios
de la fundacion ECOECUADOR, celebrada el 25 de noviembre del 2003, en la
que se trata sobre Ia necesidad de operar las cabaias Napo wildlife Center, que
la Fundacion mantiene en convenio con la comunidad Centro Quichua Afiangu;
17.- copia del Registro Unico de Contribuyentes RUC, de Ia Comunidad Kichwa
Afiangu, cuyo nombre comercial es NAPO WILDLIFE CENTER, cuya fecha de
inscripcion es el 27 de junio del 2007;
18.- copia notariada de cartas dirigidas al Ministro de Defensa, en agosto y
octubre del 2001. )
19.- cartas notariadas de comunicaciones dirigidas por el Ministerio del
Ambiente al Gerente de ECOTOURS VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., de marzo
del 2004, abril del 2005;
20.- acta de entrega recepcion de especies valoradas a NAPO WILDLIFE
CENTER;
21.- copia notariada de la carta de 16 de junio del 2006, dirigida al sefior
Alonso Jaramillo, Responsable del Parque Nacional Yasuni, suscrita por €l sefior
Norby Lépez Granda, en la que manifiesta: “Es muy grato para el Napo Wildlife
Center, durante su primer afio de vida, conformado por la Fundacion
EcoEcuador y el Centro Quichua Afiangu, a través de su operadora Ecotours
Viajes y Aventura, el iniciar la transferencia de las recaudaciones realizadas via
facturacion...”;
22.- copia notariada de la autorizacion otorgada por el Minist
para la continuacién y el acabado de las cabafas par
Ecoturismo Comunitario; / LA A
23.- copia notariada de la protocolizacion del convenio ‘de. cooperacion
: terinstitucional, otorgada por el Centro Quichua Afiangu “y la. Fundacion
| x\ Ecoecuador, celebrada el 12 de noviembre del 2001; K\ T

i6-del Ambiente.
‘el-“proyecto -de
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24.- copia notariada de la protocolizacién del convenio Sgrito- entre gl/
Ministerio del Ambiente y el Centro Quichua Afiangu; ~.
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25.- Una guia de turismo denominada Ecuador Climbing and Hiking Guide, en
cuya pagina 259 - consta Napo  Wildlife  Center  (ARangu)
(www.napowildlifecenter.com); |
26.- tres cuadernos empastados que contienen comentarios de los visitantes; v,
27.- dos informes de gerencia de la Comunidad Kichwa Afiangu.

Con los documentos aportados por el recurrente, se ha llegado a determinar el
uso real y efectivo del nombre comercial NAPO WILDLIFE CENTER, por
consiguiente dicho signo reune los tres requisitos de validez de un nombre
comercial que son: distintividad, licitud y uso; y por lo tanto su derecho al uso
exclusivo sobre el mismo.

SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 136, literal b) de la
Decision 486 de la CAN, en concordancia con el Art. 196 literal b) de la Ley de
Propiedad Intelectual, no puede registrarse una marca que sea idéntica o se
asemeje a un nombre comercial protegido por el uso, siempre que pudiera
originar un riesgo de confusion o de asociacion.

Sobre el tema el Dr. Enrique Correa, sefala: “Por su parte el nombre comercial
resulta afectado cuando, sin la autorizacién de su propietario, un tercero lo
emplea a titulo de marca, para distinguir articulos del mismo género que son
objeto de la actividad mercantil del establecimiento designado con el nombre
comercial. La usurpacion se produce independientemente de que el nombre
comercial esté o no publicado, pues el derecho exclusivo al nombre comercial
surge por el solo hecho de su uso, no estando subordinada su proteccion a
ning(n registro o publicacién. Por tanto, se justificara el derecho de oponerse al
empleo del nombre a un titulo de marca si ademds de las circunstancias
apuntadas existe el uso anterior del nombre comercial. Bajo estas mismas
condiciones- el nombre comercial puede oponerse al uso de una marca
compuesta de elementos que lo imiten”. 2

Al respecto, el doctor Carlos Fernandez Novoa manifiesta “... El nombre
comercial prioritario cierra el acceso de la marca posterior al Registro
Unicamente en un supuesto: cuando entre el nombre comercial prioritario y la
marca posteriormente solicitada existe riesgo de confusion... Se enuncia dos
pautas que habran de aplicarse al determinar si existe riesgo de confusidn. La
primera pauta concierne a los signos confrontados: éstos han de ser idénticos o
semejantes en el plano fonético, grafico o conceptual. La segunda pauta hace
referencia a las actividades diferenciadas por el nombre comercial prioritario y
los productos o servicios cubiertos por la marca posterior: unas y otros han de
relacionarse entre si o - dicho con otras palabras- han de er'tonex@Q en la
esfera competitiva”.> W y

de Ia Propiedad Industrlal y Artistica”.- Afio Y, NUmero 1 enero-junio 1963
de México S. A México.
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De la revisidon de los documentos, se advierte que la compafia ECOTOURS
VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., y la Comunidad Quichua Afangu, han venido
usando con anterioridad el nombre comercial NAPO WILD LIFE CENTER, antes
que el sefor Ethan Daniel Borg, solicite en el Ecuador el registro de la marca
NAPO WILD LIFE CENTER cuya nulidad se solicita, y que el sefior Ethan Daniel
Borg sabia de la existencia del mencionado nombre comercial, lo que puede
tratarse de un acto de competencia desleal.

El articulo 172 de la Decisién 486 sefiala 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
contravencién de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde
la fecha de concesidn del registro impugnado”.

Respecto de las similitudes entre los signos, en el presente caso, se puede
apreciar que la marca registrada NAPO WILD LIFE CENTER reproduce en su
totalidad al nombre comercial usado anteriormente NAPO WILD LIFE CENTER,
por lo que causaria confusion en el publico consumidor, mas aln cuando estd
destinada a proteger servicios que guardan identidad con las actividades
desarrolladas con el referido nombre comercial.

SEPTIMO.- La Sala concluye que, el registro de la marca NAPO WILD
LIFE CENTER, concedido mediante Resolucion No. 6658, de 4 de abril del 2008,
incurre en de las causales de nulidad contenidas en el articulo 172 de la
Decision 486 de la CAN, en concordancia con el articulo 227 de la Ley de
Propiedad Intelectual, por haberse concedido contraviniendo las prohibiciones
del articulo 136 literal b) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, en concordancia con el articulo 196 literal b) de la Ley de Propiedad
Intelectual.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Ha lugar al Recurso Extraordinario de Revision interpuesto por ECOTOURS,
VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA. Se declara la nulidad de la Resolucién No.
6658, de 4 de abril del 2008, que concedié el registro de la marca NAPO WILD
LIFE CENTER, a favor del sefior Ethan Daniel Borg, para proteger todos los
servicios de la Clase Internacional No. 39, en especial: Organizacidon de viajes
de todo tipo y por cualquier via, servicios de agencia de viajes (con excepcion
de reserva de hoteles y servicios similares), organizacion de VISIta,SztUI’IStlcaS

fomento de turismo nacional e internacional; transporte de.pasajeros por

cualquier medio y reservaciones para el transporte, alquiler/ de vehiculos de
toda clase; almacenaJe embalaje y transporte de mercad?rlas de todo tipo.
Archivese el expedlente Este acto administrativo sera suschtlbIe de Recurso
de Reposicion en el término de quince dias ante esta | |sma Sala 0 de
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impugnacion ‘ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo.

-t

_— v . -
Dr. Edgardo Falconi Palacios
PRESIDENTE SUBROGANTE

Dr. Ramird Osorio De La Torre
VOCAL

Certifico.- Quito, 27 de agosto del 2009

Ab. Juan Carl unoz Sandoval
Secretario ge la Primera Sala

En Quito, al 28 de agosto del 2009, a las quince horas con treinta minutos, notifiqué
con la Resolucion que antecede mediante boletas depositadas en el casillero IEPI No. 9
a la Comunidad Quichua Afiangu, y en el casillero judicial Na..202 al sefior Ethan
Daniel Borg.- CERTIFICO.- BT
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Direccién Nacional De Propiedad Industrial

Resolucién No. 231 19 71
Tramite No. 238946-10-TMN solicitud de registro del signo “ecu-ticket y LOGOTIPO”

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direcciéon Nacional de Propiedad
Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 16 de junio de 2011, las 09h58.

ANTECEDENTES:

El 14 de diciembre de 2010, ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A,, presenta solicitud para
registrar el signo ecu-ticket y LOGQTIPO, para proteger “actividades comerciales de servicios relacionados
con la emision y provision de boletos para toda clase de espectaculos publicos, parques y sitios de recreacion
publicos y privados y de imprenta digital para ticketses, en general actividades relacionadas con servicios de
esparcimiento de la Clase Internacional N°® 41, publicidad y negocios de la Clase Internacional N° 35, y
servicios de desarrollo de software, procesamiento de informacién de la Clase Internacional N° 42"

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 150 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina en
concordancia con el articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de una marca.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, las
disposiciones de esta Ley sobre marcas seran aplicables a los nombres comerciales.

TERCERO.- Que realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Direccién se
desprenden la existencia del registro de la marca ecuatickets, tramite N°182057, resolucion N° 684299-07,
vigente, que protege los productos 'boletos y entradas impresos de papel, plastico y derivados de estas
materias para todo tipo de eventos principalmente conciertos, eventos deportivos, entretenimiento en general.
Papel, cartén y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, articulos
de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o de
enseflanza (excepto aparatos), materias plasticas para embalaje (ho comprendidas en otras clases),
caracteres de imprenta; clichés” de la clase internacional No. 16, constante en la resolucidn, de propiedad de
BASTIDAS MOGROVEJO, GONZALO

CUARTO.- Que comparado el signo solicitado ecu-ticket y LOGOTIPO con la marca registrada ecuatickets
se determina que existen similitud grafico- visuales, fonético-auditivas capaces de producir confusién en el
publico consumidor, ademas esta destinado a proteger actividades de un nombre comercial relacionado con
los productos de la clase internacional 16 mismos que protege la marca registrada, por lo tanto la
concurrencia de los signos en un dmbito comuin daria lugar a error o confusién en el publico consumidor; con
estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estos signos similares y asi evitar que la marca
registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilucién de su caracter distintivo y diferenciador.

El tratadista German Cavelier, en su obra “MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES” manifiesta:
“El problema surge de la circunstancia indiscutible de ser las marcas y los nombres comerciales cuestiones
distintas pero con finalidades que pueden refundirse, pues que si las marcas se aplican a los productos o
mercancias en forma directa, los nombres comerciales, o sea los que identifican las personas o los
establecimientos, indirectamente se aplican también a las mercancias o productos que con esos nombres o
en esos establecimientos se ofrecen al publico.”

En lo que respecta a los ambitos de la confusién el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la
confusidn visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortograficos, los meramente graficos y los
de forma. El segundo, la confusién auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcion sonora que
pueda tener el consumidor respecto de la denominacién aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva grafica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacién o marca. E! tercer y



ultimo criterio, es la confusion ideolégica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominacion con
el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales
o auditivos, sino que se atiende a la comprension, o al significado que contiene la expresién, ya sea
denominativa o grafica”."

Jorge Otamendi ensefia que: “hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles
pertenecientes a distintos titulares”, porque “ello no sdlo perjudica al titular de la marca que puede perder
clientela o ver afectado su prestigio, sino también al publico consumidor que compra lo que en realidad no
queria comprar’ ("Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag 167).

QUINTO.- Que una forma de confusién es por asociacion, en este sentido el Tribunal dice: "En cuanto al
riesgo de asociacion, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad de! riesgo de confusién, y (que)
puede considerarse como un riesgo de confusion indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios
similares se suscita en el publico el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que
esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos ¢ comercializados por la
misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes
de Derecho Mercantil’, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-Espafia 2003, p. 478)". (Proceso 165-iP-2005,
publicado en la G.0.A.C. N°. 1264, de 17 de noviembre de 2005, marca: VIC MATIE).

El Tribunal ha sostenido que “La confusién en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder
elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad
suficiente para ser distintivo” 2

SEXTO.- Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el articulo 134 de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra
inmerso en las prohibiciones del articulo 194 letra b) y 136 letra a) de la citada Decision y del articulo 231y
196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones y en virtud de la delegacion de 20 de marzo del 2009, contenida en la Resolucién
No. 017-2009-DNPI-IEP!, la Unidad de Gestién de Signos Distintivos, en ejercicio de sus facultades legales,
RESUELVE: 1) Negar el registro del signo ecu-ticket y LOGOTIPO, solicitado por ECUATORIANA DE
TICKETS ECUTICKETS S.A., para proteger actividades de un nombre comercial especificados en la solicitud,
y; 2) Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de
Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicion ante esta misma Direccion en el término de quince dias;
Recurso de Apelacién para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince dfas; Recurso de
Revision para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Regimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva; y una vez causado estado, por via jurisdiccional ante uno de
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifiquese.- f) Dra. Sujey Torres Armendariz.
EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS.

nar
RAZON: En Quito, a wal il SZ , notifique la resolucién que antecede a ECUATORIANA
DE TICKETS ECUTICKETS S.A., mediante boleta depositada en el casillero IEPI N° 86. Certifico.-

Ll

Ab. C. Guillermo éllZ\y A.
SECRETARIO

N

Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en fa G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca:
DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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IEPL
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Direccién Nacional De Propiedad Industrial

Resolucién No. 23 10 l 4 3

Tramite No. 218538-09-TMN solicitud de registro del signo “GTECH Y LOGOTIPO”

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccién Nacional de
Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 26 de marzo de 2010, las 09h38.

ANTECEDENTES:

El 28 de agosto del 2009, GRUPOCOOL S.A., presenta solicitud para registrar el signo GTECH Y
LOGOTIPO para proteger las actividades descritas en la solicitud.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 150 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
en concordancia con el articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud
de un signo.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad
Intelectual, las disposiciones de esta Ley sobre marcas serdn aplicables a los nombres
comerciales,

Que realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Direccion se
desprende la existencia del registro de la marca VTECH, titulo No. 2619-93, que protege los
productos “Todos los productos de la Clase Internacional 9, especialmente computadores,
programas de computador grabados en medios magnéticos, computador periférico, Principalmente,
impresoras, drives de disco, mddulos de memoria y moédulos de interface y ayudas de lector
electrénico para computador comprendiendo lo electrénico, computadores que produzcan sonido.”
de la clase internacional No. 9 constante en el titulo, de propiedad de VTECH HOLDING LIMITED

TERCERO.- Que comparado el signo solicitado GTECH Y LOGOTIPO con la marca registrada
VTECH, se determina que existen semejanzas grafico-visuales y fonético-auditivas capaces de
producir confusion en el publico consumidor, ademas estéd destinado a proteger productos de la
clase internacional N° 9, por lo tanto la concurrencia de las marcas en un ambito comun daria lugar
a error o confusién en el publico consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la
incompatibilidad entre estas marcas similares y asi evitar que la marca registrada vea
menoscabada su fuerza en el mercado por la dilucion de su caracter distintivo y diferenciador.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 1-1P-87, al respecto manifesto:
*..Entre productos o servicios del mismo género, especie 0 grupo, la marca es el elemento
identificador que permite al empresario considerar suyo el producto ¢ servicio que presta y al
consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, segun la marca. Es esencial
en resumen que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto
a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, mas aun que su
novedad u originalidad — que siempre seran relativas — constituye el requisito indispensable para
que la marca exista juridicamente”.



Que el tratadista Eugéne Pouillet, en su obra TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y
COMPETENCIA DESLEAL al referirse a la identidad dice: “La marca debe ser el signo distintivo de
individualidad de la mercancia; es preciso naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y
para ser distinta, es preciso que ella sea especial es decir de tal naturaleza que no se confunda
con otra y por lo mismo a ser reconocida faciimente”.

CUARTO.- Que una forma de confusion es por asociacion, en este sentido el riesgo de asociacién
es una consecuencia del riesgo confusionista pero en este supuesto el consumidor no adquiere un
producto por otro sino que por la creencia errénea, por el parecido de las marcas asume que son
productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que
condicionan su eleccion.

QUINTO.- Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el articulo 134 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad
Intelectual y se encuentra inmerso en las prohibiciones del articulo 136 letra a) de la citada
Decision y del articulo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones y en virtud de la delegacion de 20 de marzo del 2009, contenida en la
Resolucion No. 17-2009-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestion de Signos Distintivos, en ejercicio de sus
facultades legales, RESUELVE: 1) Negar el registro del signo GTECH Y LOGOTIPO, solicitado por
GRUPOCOOL S.A. para proteger actividades especificadas en la solicitud, y; 2) Disponer el
archivo del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley
de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicion ante esta misma Direccién en el término de
quince dias; Recurso de Apelacion para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de
quince dias; Recurso de Revisidén para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos
establecidos en el Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva; y una
vez causado estado, por via jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritaies de lo Contencioso
Administrativo. Notifiquese. f) Dra. Sujey Torres Armendariz., EXPERTA PRINCIPAL EN
SIGNOS DISTINTIVOS.

RAZON: En Quito, a 01 ABR. 2010 , notifique la resoluciébn que antecede a
GRUPOCOOL S.A., mediante boleta depositada en el casillero IEPI N° 86. Certifico.-
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IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Direccién Nacional De Propiedad Industrial

Resolucion No. AN ANAN 4 F
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Tramite No. 207200-08-DMO solicitud de registro del signo “BOLA DE ORO Y LOGOTIPO”

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion Nacional de
Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 9 de julio de 2009, las 15h19.

ANTECEDENTES:

El 13 de noviembre del 2008, CUCALON LARREA EDUARDO, presenta solicitud para registrar el signo
BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 526, para proteger
actividad de produccion, envase, distribucidn, transporte y comercializacion de cacao, chocolate, productos
sélidos o liquidos elaborados con cacao y chocolate, a nivel nacional e internacional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 150 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina en
concordancia con el articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de una marca.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, las
disposiciones de esta Ley sobre marcas seran aplicables a los nombres comerciales.

TERCERO.- Que realizada la bisqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Direccion se
desprende la existencia del registro del nombre comercial LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA
CARACTERISTICA, titulo No. 15-97, mismo que se encuentra vigente, que protege entre otros la
importacion, exportacion, venta, comercializacion, distribucion y almacenaje de productos ...café, té, cacao,
azicar, arroz, tapioca, sagt, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y
confiteria. ..., de propiedad de ELVA SUSANA RUIZ TORRES.

CUARTO.- Que comparado el signo solicitado BOLA DE ORO Y LOGOTIPO con el nombre comercial
registrado LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, se determina que existe
semejanzas grafico- visuales, fonético-auditivas capaces de producir confusion en el piblico consumidor,
ademas estd destinado a proteger actividades similares, por lo tanto la concurrencia de los nombres
comerciales en un ambito comun daria lugar a error o confusion en el publico consumidor; con estos
antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estos nombres comerciales similares y asi evitar que
el nombre comercial registrado vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilucién de su caracter
distintivo y diferenciador.

El tratadista German Cavelier, en su obra “MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES”
manifiesta: “El problema surge de la circunstancia indiscutible de ser las marcas y los nombres comerciales
cuestiones distintas pero con finalidades que pueden refundirse, pues que si las marcas se aplican a los
productos o mercancias en forma directa, los nombres comerciales, o sea los que identifican las personas o los
establecimientos, indirectamente se aplican también a las mercancias o productos que con esos nombres o en
esos establecimientos se ofrecen al piblico.”

En lo que respecta a los ambitos de la confusién el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la
confusidn visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortograficos, los meramente graficos y los
de forma. El segundo, la confusion auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcién sonora que
pueda tener el consumidor respecto de la denominacidn aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva
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grafica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacién o marca. El tercer y altimo
criterio, es la confusién ideolégica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominaci6n con el
contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o
auditivos, sino que se atiende a la comprensién, o al significado que contiene la expresion, ya sea
denominativa o grafica”.’

Jorge Otamendi ensefia que: “hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles
pertenecientes a distintos titulares”, porque “ello no sélo perjudica al titular de la marca que puede perder
clientela o ver afectado su prestigio, sino también al publico consumidor que compra lo que en realidad no
queria comprar” (“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag 167).

QUINTO.- Que una forma de confusién es por asociacion, en este sentido el Tribunal dice: “En cuanto al
riesgo de asociacion, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusion, y (que)
puede considerarse como un riesgo de confusion indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios
similares se suscita en el piblico el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que
esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la
misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto:
“Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-Espafia 2003, p. 478)”. (Proceso 165-1P-
2005, publicado en la G.0.A.C. N°. 1264, de 17 de noviembre de 2005, marca: VIC MATIE).

El Tribunal ha sostenido que “La confusién en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder
elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad

suficiente para ser distintivo™.*

SEXTO.- Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el articulo 134 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra
inmerso en las prohibiciones del articulo 194 letra b) y d) de la citada Decision y del articulo 231 y 196 letra
b) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones y en virtud de la delegacion de 20 de marzo del 2009, contenida en la Resolucién
No. 017-2009-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestién de Signos Distintivos, en ejercicio de sus facultades legales,
RESUELVE: 1) Negar el registro del signo BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, solicitado por CUCALON
LARREA EDUARDO, para proteger actividades de un nombre comercial especificados en la solicitud, y; 2)
Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de
Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicién ante esta misma Direccion en el término de quince dias;
Recurso de Apelacion para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince dias; Recurso de
Revision para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva; y una vez causado estado, por via jurisdiccional ante uno
de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifiquese.- f) Dra. Sujey Torres
Armendariz., EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS.

77 JUL. 2009

RAZON: En Quito, a , notifique la resoluciéon que antecede a CUCALON
LARREA EDUARDO, mediante boleta depositada-emtacasilja IEP1 No. 8£-Qer ifico.-
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Ab. Diego-Morales Oiia 2
SECRETARIO.
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Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.CY
DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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INSTITUTO ECUATORIAND DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resoluciéon No.  ~ 9 8 3 3 i
Tramite No. 207200/08/RR, de registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPIL.- Direccion Nacional de Propiedad
Industrial.- ‘

Quito, a 25 de septiembre del 2009; las 11h55.

ANTECEDENTES:

El 13 de noviembre del 2008 EDUARDO CUCALON LARREA solicita el registro del nombre comercial BOLA DE
ORO Y LOGOTIPO, para proteger actividades de produccidn, envase, distribucién, transporte y comercializacion de
cacao, chocolate, productos sélidos o liquidos elaborados con cacao y chocolate a nivel nacional e internacional.

Mediante resolucion No. 8309054 de 9 de julio de 2009, notificada el 22 de julio del mismo afio, se negé el registro del
nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, solicitado por EDUARDO CUCALON LARREA, y se dispuso el

archivo del expediente.

Con fecha 18 de agosto de 2009, EDUARDO CUCALON LARREA, presentd recurso de reposicion contra la resolucién
No. 8309054 de 9 de julio de 2009, notificada el 22 de julio del mismo afio.

El 18 de septiembre de 2009, el sr. EDUARDO CUCALON LARREA, presenta escrito dentro del presente tramite.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el Art.193 de la Decision 486, de la Comision de la Comunidad
Andina en concordancia con el Art. 232 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial debe resolver sobre la concesion o denegacion del depdsito de un nombre comercial.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual “Las disposiciones de
esta Ley sobre marcas serdn aplicables en lo pc_ertinente‘a los nombres comerciales...”

TERCERO.- Que de conformidad con lo que disponen los Arts. 150 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial debe
resolver sobre la concesidn o denegacién de una marca. Del mismo modo de conformidad con lo que disponen los Arts.
357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del Reglamento a la misma, la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial debe reconocer y resolver los recursos de reposicion.

CUARTO.- Agréguese al expediente el escrito presentado ‘por el Sr. EDUARDO CUCALON LARREA, el 18 de
septiembre de 2009.

QUINTO.- Que realizada la bisqueda en los archivos de esta Direccién Nacional se pudo constatar la existencia del
registro del nombre comercial LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, titulo No. 15-97.

SEXTO.- Que comparada la denominacién solicitada BOLA DE ORO con el nombre comercial registrado anteriormente
LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA, se determina que existen semejanzas grafico-visuales y fonético-auditivas capaces
de producir confusién en el publico consumidor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del procedo 1-IP-99, manifiesta al respecto “Deberd tenerse en N
cuenta la visién de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y grafica de los nombres, su
estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya

que por tratarse de estructuras lingiiisticas debera atenderse antes que nada a la fonética. “Debe evitarse, entonces la
diseccién o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el
consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberd ponerse atencién preferente a los elementos
caracterizantes de cada denominacién, de los cuales suelen desprender en la practica la primera impresién o impacto que
recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.
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Igual criterio sostienen Jesus Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra “La Propiedad Industrial”,
cuando dicen “No puede olvidarse que la marca tiene en si misma una unidad y no es correcto observar por separado
cada uno de los elementos o partes con el fin de hacer improcedente una marca”.

SEPTIMO.- Que la confusién en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar, que le
dificulta al consumidor diferenciar y receptar con claridad el contenido fonético del signo distintivo. Confusi6n que
puede presentarse por el uso de las mismas vocales o de la misma terminacion o el uso de la misma expresion entre los
signos cotejados.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 8-IP-2000 ha sabido sefialar que: “a) Si las
denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las
denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribucion de las vocales produce la impresién de que dicha
denominacién impacta en el consumidor”. b) Si la silaba ténica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por
ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posicién, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes
c) Si la silaba ténica y la silaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es mas
relevante, es decir en este caso existe confusién.”

OCTAVO.- Que una forma de confusion es por asociacién, en este sentido el riesgo de asociacién es una consecuencia
del riesgo confusionista pero en este supuesto el consumidor no adquiere un producto por otro sino que por la creencia
erronea, por el parecido de los signos distintivos asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad
determinada, factores éstos que condicionan su eleccion.

NOVENO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expueétp se concluye que el nombre comercial solicitado no
cumple con los requisitos del Art. 190 de la Decisién 486, en concordancia con el Art. 229 de la Ley de Propiedad
Intelectual y contraviene las prohibiciones del Art. 194 de la Decisién 486 en concordancia con el Art. 231 de la Ley de

Propiedad Intelectual. L

Por lo expuesto, esta Direccion Nacional en ejercicio de sus facultades

RESUELVE: Confirmar la resolucién No. 8309054 de 9 de julio de 2009, notificada el 22 del mismo mes y afio;
denegar el recurso de reposicion presentado por el sefior EDUARDO CUCALON LARREA, y en consecuencia denegar
el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO; y ordenar el archivo del expediente conformado por tal
motivo..- '

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad
Intelectual; Recurso de Apelacién para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince dias; Recurso de
Revisién para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto de]l Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcién Ejecutiva; y una vez causado estado, por via jurisdiccional a B O o\ ibunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo. NOTIFIQUESE.- )
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N\ ”7 ‘ .

avier Pesantes Romén. '
DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUST

Certifico que con la resolucion que Antedede se notifico el dia,
LARREA en el casillero IEPI No/86.

Dra. Melania Osorio De La Torre
SECRETARIA
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI

COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES
VEGETALES.- PRIMERA SALA

Tramite No. 10-3173 RA
SIGNO DISTINTIVO: BOLA DE OROY LOGOTIPO
EDUARDO CUCALON LARREA vs ELVA SUSANA RUIZ TORRES

La Primera Sala, debidamente integrada, en Quito, a los 31 dias del mes
de octubre del afio dos mil once, a las quince horas treinta minutos,
dentro del Recurso de Apelacion interpuestos por EDUARDO CUCALON
LARREA, en contra de la Resolucion numero 98351 de la Direccidon
Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 25 de septiembre del 2009,
notificada el 28 del mismo mes y afio, por la cual se niega el registro del
nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO al sefior Eduardo Cucalon
Larrea.

Agréguese al expediente los escritos presentado el 08 de agosto del 2011 por
el sefor Eduardo Cucaldn Larrea. Declarase legitimada la intervencion de la
doctora Verénica Sanchez en la audiencia celebrada en este tramite.

VISTOS:

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolucién numero
98351 de 25 de septiembre del 2009, notificada el 28 del mismo mes y afio,
niega el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO a
EDUARDO CUCALON LARREA.

EDUARDO CUCALON LARREA presenta recurso de apelacién, fundamentado
en que la solicitud del registro BOLA DE ORO Y LOGOTIPO no sufri6
oposicion alguna, que el nombre comercial sera protegido sin obligacion de
registro, que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su
uso publico y continuo y de buena fe en el comercio, por lo menos seis meses.

La Audiencia que ordena el Articulo 151 del Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcion Ejecutiva, fue celebrada el 02 de agosto del 2011,
cuya Acta se encuentra en el proceso en fojas 48.

Con tales antecedentes,

CONSIDERA:
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PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el Recurso de
Apelacion deducido, segun los articulos 364 de la Ley de Propiedad Intelectual,
y 176 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién
Ejecutiva y que, por haber sido presentado dentro de término, fue aceptado a
tramite.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni
vicios que puedan afectar de nulidad al tramite del presente Recurso, por lo
que se lo declara valido.

TERCERO.- Consta del proceso en fojas 11 a 23 pruebas de uso de la
hacienda cuyo nombre es la BOLA DE ORO, misma que se encuentra ubicada
en el cantéon Naranjal, Provincia del Guayas, como un acuerdo del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca de fecha 16 de diciembre de 2008
en el que reconoce publicamente a la mencionada hacienda, en la persona de
su administrador general, sefior Eduardo Cucalén Larrea, por su trayectoria de
cien afos de gestién empresarial; Un Acta del Inspector Provincial de Trabajo
de Guayaquil de fecha 28 de mayo de 1957, sobre la terminacion laboral de un
jornalero, que trabajaba en la hacienda La Bola de Oro de fecha 25 de mayo de
1957; copias de pago del impuesto predial de los afios 1983, 1987, 1988, 1998
y 2009, del predio Hacienda Bola de Oro, parroquia Naranjal, Provincia del
Guayas; copia de Certificado dado por la Asociacion Americana de Fabricantes
de chocolate a los sefiores Cucaldn, en el afio 1976, en donde consta un logo
con el nombre BOLA DE ORO; publicidad de mayo de 1977 donde se observa
el proceso de fabricacion de chocolate en la hacienda la Bola de Oro; y otras,
demostrandose un uso permanente del nombre comercial por mas de seis
meses y desde antes de 1957, cumpliéndose lo indicado en los articulos 190 y
191 de la Decisién 486, en concordancia con el articulo 230 de la Ley de
Propiedad Intelectual, por lo que se consideraria como un ampliacion de sus
derechos de propiedad intelectual, luego de este uso del nombre comercial, el
presentar una solicitud de marca, como es el caso que nos ocupa.

CUARTO.- Analizados los signos en controversia LA BOLA DE ORO MAS
GRAFICA CARACTERISTICA vs BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, se puede
apreciar que el nombre comercial solicitado tiene varios componentes que en
su conjunto forman un signo perceptible con capacidad distintiva - que
individualiza en el mercado el producto a proteger, de alli que no se provocaria
riesgo de confusion que afecte a los consumidores.

BOLA DE ORO




Ademas, el nombre comercial solicitado, en su logo tiene las caracteristicas de
una edificacion de una casa de hacienda con el afio 1908 y las palabras cacao
& chocolate, no pudiendo producirse un riesgo de asociacion empresarial o
confusién indirecta con el del nombre comercial registrado. En la comparacion
marcaria es un principio fundamental, el analisis marcario en conjunto no por
separado, simultaneo, como una unidad. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el proceso No. 1-IP-87 sefiala que: “Debe tenerse en
cuenta la visién de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la
unidad fonética y grafica de los nombres, su estructura general y no las partes
aisladas una a otra, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres,
ya que por tratarse de figuras lingtiisticas debera atenderse antes que nada a
la fonética. Debe evitarse entonces, la diseccion o fraccionamiento de los
nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que
el consumidor medio no procede en tal forma”.

QUINTO.- La Sala concluye que el nombre comercial solicitado BOLA DE ORO
Y LOGOTIPO, cumple con lo establecido en el articulo 134 de la Decision 486
de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el articulo 194 de
la Ley de Propiedad Intelectual, no encontrandose dentro de las prohibiciones
del articulo 136 letra a) de la misma Decision, en concordancia con el articulo
196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Ha lugar el Recurso de Apelacion interpuesto. Se concede el registro del
nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, al sefior EDUARDO
CUCALON LARREA, para proteger actividades de produccion, envase,
distribucion, transporte y comercializacion de cacao, chocolate, productos
solidos o liquidos elaborados con cacao y chocolate, a nivel nacional e
internacional. Este acto administrativo sera susceptible de Recurso de
Reposicion en el término de quince dias ante esta misma Sala o de
impugnacion ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo.-
Notifiquese.

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
PRESIDENTE
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CERTIFICO: 31 de octubre de 2011.

Ab.jba/n i
Secretario-de Ia Primera-Sala

En Quito, a los 01 dias del mes de noviembre de 2011, a las 14:40 horas,
notifique la Resolucion que antecede mediante boleta depositada en las casilla
del IEPI No. 86 al sefior EDUARDO CUCALON LARREA.- Certifico.




