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Quito, 3 de octubre de 2018.

Referencia: Oficio No. 862-SJ-2018.

Sefior Doctor

Efrén Guerrero

DECANO DE LA FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA

Su Despacho.- '

De mi consideracion:

En cumplimiento de la designacién efectuada mediante el oficio de la referencia y como
profesor informante de la Disertacién que lleva por titulo “EL INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN APLICACION DE LA
DISPOSICION TRANSITORIA DEL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA
SOCIAL DE CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACION”, elaborada por
la estudiante sefior Karen Michelle Rivas Jiménez, manifiesto lo siguiente:

El marco institucional y juridico que comprende la propiedad intelectual en el Ecuador
tuvo como platatorma de lanzamiento a la Ley de Propiedad Intelectual promulgada
en el afio 1998, que posibilito la creacion del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI), como una entidad con autonomia administrativa, financiera y
funcional, que reunié por primera vez a las hasta entonces administraciones dispersas
en ambitos del derecho de autor y la propiedad industrial; y, también recogié en un
cuerpo normativo tnico la normativa relacionada a estos mismos campos juridicos: el
derecho de autor y la propiedad industrial.

2. La puesta en vigencia del Coédigo Orginico de la Economia Social de los

Conocimiento, Creatividad e Innovacion (COESCCi) a finales del afio 2016, que
derogé la LPI, trajo consigo un cambio de la matriz conceptual de la propiedad
intelectual en nuestro pais, como se expresa en los principios inspiradores de esta ley.
Una gran parte del desarrollo del contenido normativo de este instrumento, no pudo
ser modificado por los legisladores, en razon de la vigencia del ordenamiento juridico
comunitario andino preeminente y de aplicacion directa; y, de los compromisos
derivados de los tratados internacionales ratificados en esta materia. En el ambito
institucional, la autoridad nacional competente que previamente habia cambiado la
composicion estructural de su Consejo Directivo con la exclusion de representantes
del sector privado, cambi6 su nombre a Servicio Nacional de Derechos Intelectuales,
no obstante que sus competencias seguirian siendo las mismas.

En la Disertacion objeto del presente examen, se realiza un estudio desciptivo,
objetivo y profundo, incluidas referencias doctrinales, del tercer inciso de la
disposicion transitoria tercera del COESCCi, mediante la cual se ordena que los
procedimientos que se encuentren sustanciando a la época de su expedicion, bajo la
derogada Ley de Propiedad Intelectual, deberan continuar con el procedimiento y
términos establecidos en dicha ley; pero, los procedimientos iniciados a partir de la
vigencia y promulgacion del COESCCi, deberan ser sustanciados bajo el nuevo cuerpo
legal. En relacion a los que no esté regulado, se aplica transitoriamente la Ley de



Propiedad Intelectual y demas normativo hasta que sean expedidos los reglamentos
pertinentes.

La citada disposicion que posiblemente se entiende con claridad, no obstante, al
relacionarse con la disposicion transitoria décima cuarta del propio COESCCi, se
determina que existe una contradiccion o por lo menos una falta de
complementariedad, puesto que en su Gltimo inciso sefala, que .. para los
procedimientos en tramite, el presente Codigo regira en las etapas que ain no se
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia ™.

En relacion a los razonamientos sefialados en el parrafo precedente, la estudiante
realiza varios cuestionamientos a las resoluciones expedidas por la oficina nacional
competente en materia de propiedad intelectual, en la materia de propiedad industrial,
que muestran que en las actuaciones de las autoridades administrativas al resolver
algunos casos en el ambito marcario en aplicacion de la disposicion transitoria tercera,
muestran que mas alld de responder a la facultad discrecional que poseen, son el
resultado de comportamientos arbitrarios, que no atienden al contenido de esta norma.

Partiendo de los aspectos que son brevemente expuestos en el parrafo anterior, estimo
seilor Decano que la Disertacion es producto de una investigacion acuciosa y que su
autora ha utilizado la informacion obtenida de manera adecuada y articulada con el

tema propuesto y bajo el marco de un labor de profunda investigacion bibliografica y
documental.

Las conclusiones que se realizan a cada Capitulo de la Disertacion en cuestiéon y las
propuestas alternativas que presente el estudiante en su trabajo, son coherentes y
vinculadas con su contenido.

Por Gltimo y en consecuencia a lo expresado anteriormente, califico a la Disertacion
exammada con la nota de DIEZ PUNTOS SOBRE DIEZ..

Relterar{do a usted sefior Decano, mis sentimientos de distinguida consideracion y estima,

suscr Ib({ a continuacion. A

Atentarrlpme / |
\ ;“.l \ s/
{ I. A o . B
ANV b~ (
Dr. Esteban Argudo Carpio : T Mf ﬂr Hmsrrunmcm PUCT
PROFESOR INFORMANTE [ Fecha -

)

:...5,/.' '-'F:‘ 4 Hnrn ST
Weby J



i

Quito, a 15 de octubre de 2018

Doctor
Freddy Proafio
SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-
Presente.-

De mi consideracién:

Con relacion a su atento oficio No. 862-S]JG-2018, mediante el que se me
comunica que he sido designado como profesor informante de la Disertacién de
Abogacfa titulada “El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en
aplicacién de la Disposicién Transitoria Tercera del Cédigo Organico de la
Economia Social de Conocimientos, Creatividad e Innovacién”, elaborada
por la sefiorita Karen Michelle Rivas Jiménez, previo a la obtencién del titulo
de Abogada, me permito poner a su consideracién el siguiente informe:

La tesis remitida cumple con los requisitos metodolégicos y formales necesarios
en este tipo de investigaciones académicas.

La investigacion en particular analiza la normativa nacional respecto al régimen
de transicion de la Ley de Propiedad Intelectual derogada al Cédigo Organico de
la Economia Social de Conocimientos, Creatividad e Innovacién (COESCCD),
aplicando para su efecto los principios generales del derecho.

Es meritorio el esfuerzo que la disertante ha realizado al analizar la evolucién
histérica del ordenamiento juridico de propiedad intelectual ecuatoriano,
identificar el problema juridico en el régimen de transicién y ciertos casos que en
la practica se han suscitado a partir de la entrada en vigencia del COESCCI. Sin
embargo, no ha revisado toda la normativa interna que la autoridad competente
en materia de derechos intelectuales ha desarrollado para tratar el conflicto
normativo estudiado en la presente tesis.

Por los argumentos expuestos, considero que la tesis merece ser aprobada con la
nota de OCHO SOBRE DIEZ.
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RESUMEN

Esta disertacion abarca el analisis exhaustivo sobre el cumplimiento de la disposicion
transitoria tercera del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacién por parte del 6rgano administrativo antes denominado Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI), a través de las resoluciones emitidas a partir del 9 de diciembre de

2016 unicamente sobre marcas; con la finalidad de delimitar el campo de investigacion.

En primer lugar, se ha expuesto el derecho marcario desde sus inicios hasta la actualidad
principalmente, el procedimiento de registro de una marca incluyendo una breve comparacion
entre la ley vigente y la ley precedente. Ademas, la evolucion de las distintas instituciones

designadas para regular los derechos en materia de propiedad intelectual.

Seguidamente, se llevé a cabo un estudio sobre el principio de irretroactividad de la ley,
principio de legalidad y principio de seguridad juridica y su incidencia en el periodo de transicion
legislativa como principios generales del derecho. En este sentido, también se habla sobre las
disposiciones transitorias y su utilidad para evitar conflictos sobre la aplicacién de la normativa

nueva o anterior.

En tercer lugar, se realizo el analisis de las resoluciones escogidas para esta disertacion y
a través de las cuales fue posible observar de cerca las actuaciones de la Administracion,
destacando los aspectos relevantes que aportaron suficiente informacion para llegar a una

conclusion sobre el tema planteado.

Vi



INTRODUCCION

Los cambios legislativos que ocurren conforme avanza la sociedad, sin dudarlo,
representan un reto para todos los ciudadanos sometidos a las nuevas normas implementadas como
para aquellos que deben ejercerla y es comun que surjan problemas en cuanto a la aplicacion de la

ley entrante o la ley precedente en los distintos hechos o situaciones juridicas.

El 9 de diciembre de 2016 fue publicado el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion y por tanto, derogada la Ley de Propiedad Intelectual
vigente desde 1998 con ciertas modificaciones en el tiempo. En este sentido, lo que motiva la
actual investigacion se deriva de las recientes actuaciones de la Autoridad Nacional competente
en materia de derechos intelectuales en sus resoluciones emitidas desde la entrada en vigencia del
nuevo Cadigo, respecto a los tramites de registrabilidad de marcas que fueron ingresados antes de
la vigencia del nuevo cddigo; pues se advierte que, a pesar de que, la disposicion transitoria tercera
de este Cadigo ordena que estos procedimientos continten bajo el régimen de la Ley de Propiedad
Intelectual, la Administracién competente ha decidido motivar sus resoluciones en el actual

Cadigo, es decir, cambiar las reglas del juego.

La presente investigacion busca realizar un andlisis detallado sobre las actuaciones de la
Administracion, con el fin de descubrir si existe extralimitacién de poder por parte del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ya que se parte de la hipdtesis que estas actuaciones
constituyen un incumplimiento a la disposicion transitoria tercera del Codigo de Ingenios pero
ademas transgrede algunos de los principios generales del derecho, estos son, principio de

legalidad, de irretroactividad de la ley y seguridad juridica.

En palabras de Aarnio (1991) en una sociedad moderna se exige no solo que las decisiones
estén dotadas de autoridad sino que se piden razones, de tal suerte que la presentacion de la
justificacion sobre la que descansa la decision es el medio de asegurar, sobre una base racional, la
existencia de la certeza juridica en la sociedad actual, ya que se «...ha reemplazado la fe en la
autoridad por la exigencia de que las opiniones sean justificadas. La exigencia de la justificacion
factica ha desplazado a la fe en el poder mismo».

Vil



Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capitulos. Los dos primeros son meramente
conceptuales y abordan el procedimiento de registro de una marca y los principios resaltados
anteriormente. El tercer capitulo abarca el analisis realizado respecto de las resoluciones elegidas
para esta investigacion con el fin de determinar la veracidad de la hipotesis planteada, y por ultimo,

el cuarto capitulo expone las conclusiones obtenidas luego de la investigacion realizada.

Vil



CAPITULO |
1.1. Antecedentes del Derecho Marcario

Si realizamos una retrospeccion respecto a los temas atinentes a la propiedad intelectual y
propiedad industrial notaremos que los mismos han evolucionado continuamente dando lugar a la

necesidad de actualizar los marcos regulatorios dirigidos a estas materias.

Con este antecedente, el Ecuador consagra por primera vez en la Constitucion de 1835 en
su articulo 99! la proteccion al autor, creador e inventor sobre su obra literaria o artistica, signo
distintivo o invencidn cientifica e industrial; siendo este el primer paso para el desarrollo de una
normativa dirigida a la regulacion, control y proteccion de los derechos de propiedad intelectual e
industrial en nuestro pais. Esta corriente se mantuvo en similares disposiciones en las posteriores
constituciones de 18452, 18523, 1861%, 1869° y 1878°. (Pazmifio, s.f.)

Hasta ese momento, los derechos de autor o inventor solamente se encontraban
establecidos en la Constitucidn, pero es en el afio de 1899 que se emite la primera Ley de Marcas
de Fabrica o Comerciales, la cual contenia 10 articulos dentro de los cuales se instituyen principios,
reglas y el procedimiento de registro de marcas de manera escueta cuya potestad de control estuvo
a cargo del Ministerio del Interior. Este proceso solamente exigia que se cumplan los requisitos de
solemnidad fijados en los articulos 2 y 3 de dicha ley y que se consigne un valor de veinticinco
sucres como tasa administrativa, y una vez superado el examen de control, se ordenaba la
inscripcion inmediata para su posterior publicacion en el periddico oficial. (Consuleg M&C
Sociedad, 2010)

Mediante decreto legislativo No. 2 de 17 de mayo de 1900 se reforma esta legislacién en
virtud del convenio firmado entre Ecuador y Francia sobre la Proteccién Reciproca de Marcas de
Féabrica y Comercio. Un afio mas tarde, esta legislacion sufre una segunda reforma mediante

decreto legislativo No. 7 de 9 de octubre de 1901 y dias mas tarde, el 19 de octubre de 1901 se

L Art. 99.- El autor o inventor tendra la propiedad exclusiva de su descubrimiento o produccion, por el tiempo que le
concediere la ley; y si esta exigiera su publicacion, se dara al inventor la indemnizacién correspondiente.

2 Art. 118 de la Constitucion de la Republica del Ecuador de 1845

3 Art. 117 de la Constitucion de la Republica del Ecuador de 1852

4 Art. 112 de la Constitucion de la Republica del Ecuador de 1864

5> Art. 97 de la Constitucion de la Republica del Ecuador de 1869

SArt. 17 de la Constitucion de la Republica del Ecuador de 1878

-9-



emite el decreto ejecutivo No. 2 que dio lugar a la tercera y Ultima reforma de la Ley de Marcas
después derogada por decreto ejecutivo de 12 de octubre 1908 que dio lugar a la denominada “Ley
de Marcas de Fabrica”, publicada en el Registro Oficial No. 801, el 3 de noviembre de 1908.
(Pazmifio, s.f.)

Esta nueva normativa marco un gran avance en cuanto al procedimiento administrativo
previsto con anterioridad ya que instituy6 una nueva figura juridica como el derecho de oposicion
y la nulidad del registro de una marca. Por otro lado, se delegd la potestad administrativa para
controlar, regular y examinar el registro de las marcas al Ministerio de Hacienda, el cual otorgd
las primeras concesiones de titulos de propiedad sobre marcas de origen extranjero en el Ecuador.
(Bolafios, 2014)

Esta ley de 1908 permanecio sin modificaciones hasta el 20 de agosto de 1910 que se
incorpora el derecho de prioridad, es decir, el derecho que posee el solicitante de una marca que
ya ha presentado su solicitud con anterioridad en otro pais parte del Convenio de la Union de Paris

de 1883 para que se tome en cuenta la fecha anterior y tenga prioridad sobre otras solicitudes.

El 21 de septiembre de 1928 se expide una tercera Ley de Marcas con la cual se establecid
que para la solucion de controversias se debia seguir mediante juicio verbal sumario a diferencia
de las leyes anteriores que contemplaban el juicio ordinario. Esta ley sufrio varias reformas
mediante decretos ejecutivos hasta el 21 de octubre de 1961 que se codifica la ley de marcas y es
publicada en el Registro Oficial No. 353. Una reforma importante sucede en el afio de 1963 ya que
determind que el derecho sobre la marca se adquiria ya no por su registro sino por el uso de la
misma. Asi también, en 1964 se implementa el uso de la Gaceta de Propiedad Industrial para

publicar los registros de marcas. (Bolafios, 2014)

Por tltima ocasion previo a la emision de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante decreto
ejecutivo No. 1257 de 10 de marzo de 1977 se crea una nueva ley de marcas que engloba de forma

extensiva los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Por otro lado, el Ecuador adopta la Clasificacion Internacional de Marcas de Fabrica y de
Servicios NIZA a partir del 28 de julio de 1981 mediante Acuerdo Ministerial No. 519. (Pazmifio,
s.f)

-10-



Finalmente, en 1998 se emite la Ley de Propiedad Intelectual en la cual se agrupan por
primera vez todas las ramas de propiedad intelectual y que a su vez crea el Instituto Ecuatoriano

de Propiedad Intelectual o también conocido como IEPI.

1.2. Organo Estatal destinado a proteger los derechos de Propiedad Intelectual
1.2.1. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

A medida que los derechos de propiedad intelectual comienzan a ser un tema de interés en
las personas pero ademas dejan de ser un asunto que atafie Unicamente a particulares es que el
Estado ecuatoriano se ve en la necesidad de crear una institucién que concentre todas las areas

dedicadas a proteger los derechos de propiedad intelectual.

Antes de su creacidn, existian areas especializadas dentro de distintas instituciones publicas
destinadas a la regulacion y administracion de los temas atinentes a propiedad intelectual; asi por
ejemplo lo que implicaba derechos de autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de
Educacion, los derechos de propiedad industrial a cargo del Ministerio de Industrias y las
Obtenciones Vegetales regidas por el Ministerio de Agricultura. (Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, 2010)

En 1998 entra en vigencia la nueva Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el registro
Oficial No. 320 con la cual queda instaurado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
IEPI, el cual comienza a operar oficialmente a partir del afio 1999.

El articulo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 mandé: “Créase el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, como persona juridica de derecho publico, con
patrimonio propio, autonomia administrativa, econémica, financiera y operativa, con sede en la
ciudad de Quito”. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)

Asi también, dentro del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (1999) se establecio
que el IEPI seria la oficina nacional competente para ejercer las atribuciones sefialadas dentro de

esa Ley y las decisiones de la Comunidad Andina. ’

" Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. - El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercera las
atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

-11-



Es asi que desde el afio 1998 hasta 2018, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
o IEPI fue el organismo competente para regular, proteger y promover los derechos de propiedad
intelectual dentro del territorio ecuatoriano y a su vez, velar por el cumplimiento de la normativa

vigente, asi como tratados y convenios internacionales reconocidos dentro de esta materia.

El 28 de diciembre de 2006, la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 es reformada y se
publicé en el Registro Oficial No. 320. Sin embargo, en su articulo 3 continu6é contemplando al
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como “el organismo administrativo competente
para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado
ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los
tratados y convenios internacionales (...).”" (Ley de Propiedad Intelectual, 2006) Durante varios
afios, el IEPI fue el organismo administrativo que en nombre del Estado concentro, dirigid y tuteld
la expresion de las ideas consideradas como derechos de propiedad intelectual, siendo ésta un pilar
fundamental dentro de la estructura del Estado que ademas de funcionar autbnomamente capta el

interés nacional como extranjero.

1.2.1.2. Organizacion

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual fue creado con la finalidad de concentrar
en este las distintas ramas que regula la ley y de esta manera, ser una entidad eficiente en la
administracion, control y fiscalizacién de los derechos de propiedad intelectual, propiedad

industrial y obtenciones vegetales.

Esta institucion estuvo conformada por los siguientes 6rganos: a) El Presidente; b) el
Consejo Directivo; ¢) EI Comité de Propiedad Intelectual; d) la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial; e) la Direccidén Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y f) la Direccion
Nacional de Obtenciones Vegetales. (Art. 347 de la Ley de Propiedad Intelectual, 1998)

En primer lugar, el Presidente era el responsable de la gestion técnica, financiera y
administrativa del IEPI. Entre sus funciones mas importantes se encontraban representar
legalmente al IEPI, velar por el cumplimiento y aplicacion de las leyes y convenios internacionales

sobre propiedad intelectual, formular el presupuesto anual, designar y remover directores

El IEPI seré considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos en las decisiones de la
Comision de la Comunidad Andina.
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generales, proponer estrategias para las negociaciones internacionales en materia de propiedad

intelectual, absolver consultas sobre la aplicacion de normas y demas.

En segundo lugar, el Consejo Directivo era el 6rgano de control y de consulta del instituto
que cumplia con fijar y aprobar tasas, dictaminar sobre proyectos de reforma a la ley, reglamentos
0 convenios, designar los miembros del Comité de Propiedad Intelectual, asi como, dictar normas
que considere necesarias para el cabal cumplimiento de la ley.

En tercer lugar, el Comité de Propiedad Intelectual era el encargado de tramitar y resolver:
consultas de Directores Nacionales sobre oposiciones, recursos de apelacion y revision, y
solicitudes de cancelacion de la concesion o registro.

Dado que el Comité era la entidad encargada de la sustanciacion y resolucion de recursos,
es de interés en esta investigacion analizar el desempefio de sus funciones ya que el problema nace
de la posibilidad de interponer de un recurso que es de conocimiento y competencia de este érgano

y sera desarrollado con detalle en el siguiente capitulo.

Por otra parte, las Direcciones Nacionales estan a cargo de la aplicacion administrativa de
la ley y deméas normas legales sobre propiedad intelectual e industrial. Es importante recalcar que
dichas direcciones no fueron eliminadas una vez instaurado el SENADI y por ello, sus funciones

permanecen siendo las mismas.

La Direccion Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos es la responsable de
administrar, promover y proteger los derechos de autor y derechos conexos en todas sus

manifestaciones.

La Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales es el area
a cargo de la regulacion, promocién y proteccion de diversos tipos de variedades vegetales con
caracteristicas nuevas y uniformes creadas por el obtentor, asi como también de la proteccion de
saberes ancestrales que han sido desarrollados por comunidades o pueblos indigenas a partir de su

entendimiento de la naturaleza.

Finalmente, tenemos a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial. Esta Direccion

Nacional tiene las funciones de regulacion, promocién y proteccion de marcas, nombres
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comerciales, lemas comerciales, apariencias distintivas, patentes de invencion, disefios

industriales, modelos de utilidad u otras formas de propiedad intelectual.

1.2.1.2. Funciones

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual fue creado como una entidad de derecho
publico con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa economica,

financiera y operativa con sede en la ciudad de Quito. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)
Entre sus funciones contempladas en el articulo 346 de esta ley (1998), encontramos:

a) Propiciar la protecciény la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos

en la legislacion nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales.

Dado que los derechos de propiedad intelectual se encuentran amparados en la
Constitucion es evidente que esta es y haya sido una de las atribuciones que tenia el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual siendo la entidad delegada por el Estado para actuar en su
representacion en defensa y proteccion de estos derechos. Dicha funcidn la cumplia a través de las

distintas direcciones nacionales que la componian segun el area especializada.

Pese a que el IEPI ahora se transformé en SENADI, esta continla siendo una de sus
principales funciones y es fundamental reconocer la importancia del cumplimiento eficaz de la
misma ya que los administrados dependeran de su buena o mala gestién en el reconocimiento de

sus derechos.

b) Promover y fomentar la creacion intelectual, tanto en su forma literaria, artistica o
cientifica, como en su ambito de aplicacion industrial, asi como la difusién de los

conocimientos tecnologicos dentro de los sectores culturales y productivos.

Desde la creacion del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no fueron muchas las
acciones tomadas para lograr que esto se lleve a cabo principalmente en cuanto a la explotacion
nacional literaria, artistica y cientifica. Si bien es cierto, existid un gran avance respecto al

conocimiento y entendimiento de los ciudadanos sobre los de derechos de propiedad intelectual e
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industrial, sin embargo, aun hay varias barreras que impiden una explotacion profunda de esta

materia.

En este sentido, el IEPI era considerado como una de las instituciones méas importantes en
la transformacion de la matriz productiva ya que la propiedad intelectual es uno de los elementos
clave en este proceso por cuanto el Estado pretende que estas creaciones contribuyan a generar
politicas publicas adecuadas para la creacion de conocimiento y a equilibrar el Sistema de
Propiedad Intelectual, y con ello, la inversion. (Propiedad Intelectual, 2014)

c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre
competencia, asi como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos
en esta Ley.

Es necesario recalcar que, la importancia de esta atribucion respondia y responde a la
necesidad de que los derechos consagrados constitucionalmente se hagan efectivos y ya que, al ser
la entidad delegada por el Estado, es su deber tomar las acciones pertinentes para la tutela de los

Mmismos.

En definitiva, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como el organismo
administrativo designado fue el principal propulsor de la explotacién de la propiedad intelectual
en el pais desde su creacion en 1998. Fue el encargado de la administracion, control y proteccion

de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y obtenciones vegetales.

Sin embargo, con la emision del nuevo Codigo se dispuso la creacién de una nueva entidad

publica que hara las veces de esta.

Es asi que el nuevo Codigo Organico de la Economia Social de Conocimientos, Creatividad

e Innovacién, dentro de su disposicion transitoria tercera manda que:

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asi como toda la institucionalidad creada mediante la
Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de
2006 (ver...), existird hasta que se establezca mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada de la regulacidn, gestion y
control de los derechos intelectuales y de los conocimientos tradicionales, perteneciente a la Funcién
Ejecutiva y adscrita a la Secretaria de Educacién Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, en un plazo
que no podra exceder de 90 dias contados desde la vigencia del presente Codigo (COESCC, 2016)”
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Segun esta disposicion, el Presidente tenia un plazo de 90 dias para crear la nueva
Institucion Publica que reemplazaria al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contados a
partir del 16 de diciembre de 2016 desde la vigencia este Codigo. No obstante, el 20 de abril de
2017 el IEPI aun continuaba en funciones y el Ejecutivo no se pronunciaba al respecto.

No fue sino hasta el 18 de abril de 2018 que mediante decreto presidencial No. 356 fue
creado el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en reemplazo del Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

1.2.2. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales ha sido creado como un organismo técnico
de derecho publico adscrito a la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovacion (SENESCYT), competente en materia de propiedad intelectual y cuyas atribuciones
engloban la regulacién, gestion y control de los derechos intelectuales, asi como la proteccion de

los conocimientos tradicionales.

En este sentido, el IEPI era una entidad con patrimonio propio, autonomia administrativa,
econdmica, financiera y operativa de cualquier otra institucion del Estado, opuesta por completo
al actual SENADI que es un 6rgano con rango de subsecretaria general con nivel administrativo y
politicamente inferior a la SENESCYT vy, por tanto, sujeto a su autoridad.

Dado que la Institucion permanece siendo la misma en esencia, el SENADI continta
ejecutando sus funciones con normalidad. Sin embargo, se debe observar de cerca al nuevo Organo
Colegiado de Derechos Intelectuales ya que es quien cumplira con las atribuciones del antes

denominado Comité de Propiedad Intelectual y que resultan de interés en esta investigacion.

1.2.2.1. Organizacion

De acuerdo con el articulo 2 reformado por el decreto 356 del Reglamento del Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién (2018), la
estructura interna del SENADI se divide en los siguientes 6rganos: a) Direccion General, b)
Derechos de Autor y Derechos Conexos, ¢) Propiedad Industrial, d) Obtenciones Vegetales y
Conocimientos Tradicionales, €) Gestion y Promocion de los Derechos Intelectuales, y f) Organo

Colegiado de Derechos Intelectuales.
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La Direccion General es quien ejerce la representacion legal, judicial y extrajudicial del
SENADI y dada la inexistencia de normas que determinen sus funciones se entiende que esta
asume las mismas atribuciones antes ejercidas por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, es decir, vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las
leyes y convenios internacionales sobre propiedad intelectual, proponer estrategias para
negociaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, designar y remover directores,
absolver consultas sobre aplicacion de normas de esta materia, ordenar medidas en frontera y la
formulacién de presupuesto anual. Sin embargo, se debe mencionar que parte de su financiamiento
proviene de los recursos asignados por el Estado dado carece de autonomia financiera y

econdmica. &

Ademas, se destaca que el Director General del SENADI es elegido por el titular del
SENESCYT a diferencia del Presidente del IEPI, quien era designado por el Presidente de la
Republica.

Por otro lado, los 6rganos de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Propiedad Industrial,
y Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales parecen ser los mismos Yy, por tanto,
ejecutan las mismas funciones que las direcciones ya existentes como parte del Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que ademas ya fueron mencionadas en el acépite 2.1.2.

Respecto al rgano de Gestién y Promocion de los Derechos Intelectuales no hay mucho
por decir ya que aln no se encuentran normadas sus atribuciones. Sin embargo, por su
denominacién, se puede inferir que se encargara de promover la innovacién en el pais y asi

incrementar la afluencia de registros de los distintos derechos intelectuales.

Finalmente, el rgano Colegiado de Derechos Intelectuales esta conformado por al menos
seis miembros designados los primeros tres y sus suplentes por el SENESYCT, y sus otros tres
miembros y sus respectivos suplentes por el SENADI, tomando en cuenta que para la sustanciacion
y resolucion de procedimientos administrativos Unicamente se designa a un tribunal mediante
sorteo. (Art. 6, Decreto No. 356)

8 Articulo 5.- Direccion General. - El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales estara representado legal, judicial
y extrajudicialmente por el Director General, el cual sera de libre nombramiento y remocion, designado por el titular
de la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion.
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En relacion a las atribuciones otorgadas a este nuevo organo colegiado, el articulo 7 del

Decreto Presidencial 356 establece las siguientes:

1. “Tramitar y resolver los recursos administrativos establecidos en el ordenamiento juridico para los
asuntos de competencia del SENADI en materia de derechos intelectuales;

2. Tramitar y resolver las acciones de cancelacion del registro de derechos de propiedad intelectual;
3. Tramitar y resolver las acciones de nulidad de derechos de propiedad intelectual; v,

4. Ejercer las demds atribuciones previstas en el ordenamiento juridico.”

Respecto a los recursos administrativos, el Codigo de Ingenios no estipula una
enumeracion de cuales serian estos, sino que hace referencia que frente a las resoluciones o actos
administrativos emitidos por el SENADI son susceptibles de interposicion los recursos
administrativos y judiciales contemplados en el ordenamiento juridico. (Art. 597 del Cédigo de

Ingenios)

En este sentido, el Estatuto de Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva
(2000) contemplaba tres tipos de recursos: a) recurso de apelacién, b) recurso de reposicion, y c)

recurso extraordinario de revision.

Sin embargo, desde el 7 de julio de 2018 entr6 en vigencia el Cdédigo Organico
Administrativo (COA) que derogé al ERJAFE y se debe destacar que de acuerdo con el articulo
219 de este Codigo se elimind el recurso de reposicion dejando Unicamente a los administrados el
recurso de apelacion y extraordinario de revision. De modo que, serd interesante analizar la
actuacion del Organo Colegiado frente a esta transicion entre el ERJAFE y el COA en cuanto a la
aceptacion, sustanciacién y resolucion de recursos, mas aun cuando se trate de tramites anteriores
a la vigencia no solo del Cadigo Organico Administrativo sino también del Cédigo Organico de

la Economia Social de Conocimientos.

1.2.2.2. Funciones

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es la entidad competente en materia de
propiedad intelectual que ademas de ejercer las facultades de regulacion, gestion y control también

tiene a su cargo la prestacion de los servicios de adquisicion y ejercicio de derechos intelectuales.
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Las funciones del SENADI se encuentran establecidas en el articulo 11 del Cédigo de
Ingenios recientemente reformado mediante decreto presidencial No. 356, y son 18 en su totalidad,

entre las cuales se encuentran:

(..)

5. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos sometidos a su conocimiento y
conforme a las competencias establecidas en el Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, en materia de propiedad intelectual y de los conocimientos

tradicionales; y subsidiariamente en las normas generales sobre procedimientos administrativos.

11. Garantizar, en el ambito de sus competencias, la adquisicidn y ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion, su Reglamento General y demds normativa de aplicacion. (...) (COESCC, 2016)

Esencialmente, el SENADI permanece siendo la misma institucion destinada a la
proteccion de los derechos intelectuales cuya finalidad es promover la creacion e innovacion en el
pais. Frente a esto, las dos atribuciones arriba destacadas juegan un papel fundamental ya que
depende de su cabal cumplimiento para que los derechos de propiedad intelectual sean protegidos.

En primer lugar, la funcién de tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos
administrativos toma relevancia ya que, a través de ella, los administrados pueden ejercer su
derecho a la tutela judicial efectiva y asi ver garantizado su derecho a recurrir frente a decisiones
que impidan la proteccion de signo distintivo, invencion, producto y demas. De tal modo, que bajo

el desempefio de esta funcion se desenvuelve la presente investigacion

Asi también, la atribucion No. 11 otorgada mediante el decreto presidencial convierte al
SENADI en la entidad responsable de ejecutar medidas que aseguren la efectiva adquisicion y

ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

1.3. Marcas: Procedimiento de Registro

A partir de la creacion del IEPI hasta la actualidad se han reconocido y aprobado miles de
marcas, patentes de invencion, derechos de autor, obtenciones vegetales y demas. Segun esta
entidad (2014), cada mes se registran entre 1.300 y 1.500 marcas en Ecuador e incluso ha llegado
a la cifra de 1.800 marcas. (Propiedad Intelectual, 2014, p.90)
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Refiriéndome en particular a las marcas, la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) define que “las marcas pueden consistir en una palabra o una combinacion
de palabras, letras y cifras como también dibujos, simbolos, caracteristicas tridimensionales,
sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como caracteristicas distintivas” (OMPI, 2014).
Por tanto, aquel producto o servicio que no cumpla con el requisito de distintividad no es

considerado una marca y seria inatil comenzar el tramite para su registro.

Las marcas simbolizan el prestigio alcanzado por una organizacién comercial o persona
natural de acuerdo al nivel de preferencia en el consumidor por esto requiere mayor proteccion
judicial que unicamente es posible mediante su registro en el organismo gubernamental delegado

al que, por lo general, se denomina Oficina de Marcas. (Arrabal, 2000; Alban, 2013)

Desde el afio 1999 en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual funciond
como la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos propiedad intelectual que sin
lugar a duda fue creciendo conforme al pasar del tiempo y a la evolucion constante de la sociedad

dentro del marco de innovacion tecnoldgica e intelectual.

Partiendo desde sus primeros afios de gestion, el IEPI se encontraba regido inicialmente
por la Decision del Acuerdo de Cartagena No. 344 que luego fue sustituida por la Decision 486
denominada “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”. Bajo este marco internacional
regulatorio fueron creadas la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y el reglamento a la ley
posteriormente emitido el 1 de febrero de 1999 de modo que, el procedimiento de registro de una
marca esta basicamente plasmado en dichos instrumentos internacionales de los que Ecuador es

parte junto con la legislacién nacional.

El 28 de diciembre de 2006, se resuelve expedir una codificacion de la Ley de Propiedad
Intelectual, la cual dejé de contemplar temas referentes a la informacion no divulgada y a la
competencia desleal. Por otro lado, esta ley no sufre modificaciones en cuanto al contenido
esencial sobre los diversos derechos de propiedad intelectual y, por ende, el procedimiento de

registro de una marca continuo siendo el mismo.

Asimismo, el 01 de abril de 2009 se resuelve reformar el Reglamento a la Ley de Propiedad
Intelectual vigente desde 1999, el cual no experimentdé cambios en relacién al procedimiento

previamente establecido para el registro de una marca.
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Tiempo después, se emite el nuevo Cddigo Organico de la Economia Social de
Conocimientos que, verdaderamente, incorpora reformas en la normativa sobre la generacion del
conocimiento, las nuevas tecnologias, propiedad intelectual, los derechos de autor, conocimientos
ancestrales, software libre en la educacion, entre otros. En cuanto al procedimiento de registro de
signos distintivos, patentes, disefios industriales, modelos de utilidad y obtenciones vegetales, este
Cadigo no incorpora nada nuevo a lo previsto antes en las distintas normas sujetandose a la
Decision 486.

1.3.1. Busqueda Fonética o de antecedentes marcarios

En un primer momento antes de iniciar el procedimiento de registro de una marca es
opcional realizar una bldsqueda de antecedentes marcarios o busqueda fonética para determinar la
posible registrabilidad o no de la marca ya que nos permite visualizar y verificar si existen marcas
similares o iguales ya registradas. Sin embargo, los resultados que arroje esta bdsqueda no son por
completo confiables pues existe la posibilidad de que la marca esté acompariada por un logotipo o
sea solamente un disefio carente de cualquier denominacion lo cual no sera identificado en una
busqueda fonética. De hecho, se agotaria Unicamente en este aspecto, dejando de lado el principal

factor de confusion que es el grafico-visual.

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) realizé ciertas conclusiones en
relacion al alcance que podria tener una busqueda fonética antes de registrar un signo, tal como lo

menciona en su pagina web a continuacion:

(...) Debe asegurarse que la marca que ha escogido no haya sido registrada ni utilizada antes por otra empresa
para comercializar el mismo producto o uno similar. Es decir que hay que verificar que la marca que se prevé
registrar o utilizar esté disponible. Para hacerlo, es importante realizar lo que se denomina “busqueda de
disponibilidad de la marca”; para mayor prudencia conviene incluir en la bsqueda mas de una marca, de
manera de incrementar la probabilidad de que al menos una de ellas esté disponible. (Organizacién Mundial

de la Propiedad Intelectual, p. 2, s.f.) (El resaltado me pertenece)

Pese a que la busqueda fonética es un procedimiento opcional para iniciar el tramite si es
recomendable que el peticionario lo realice de forma que evidencie los potenciales, debilidades o
falta de distintividad, perceptibilidad y/o representacion grafica de su marca para que no incurra

en gastos y pérdida de tiempo innecesario.
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En la actualidad es posible dividir este procedimiento en tres etapas que se mantienen pero
que han variado pequefios detalles conforme el tiempo y las cuales describiremos con mayor

precision a continuacion:

1.3.2. Procedimiento de registro desde 1999 hasta diciembre de 2016

Respecto al procedimiento de registro, se debe tomar en cuenta que la Decision 486 es la
norma supranacional que contiene todas las disposiciones relativas a la propiedad industrial y

frente a la cual esta sujeta nuestra legislacion nacional.

En este sentido, la Decision 486 no ha sido modificada contrario a nuestras leyes y sus
reformas por lo que el analisis siguiente serd desarrollado en virtud de la evolucion de la
legislacion, aclarando que este proceso permanece igual a través del tiempo con ciertas variaciones

en cuanto a su forma.

1.3.2.1. Solicitud de registro

Inicialmente, el procedimiento de registro de marcas se lo tramitaba de forma fisica, es
decir, que, desde la solicitud, documentos o cualquier otro escrito pertinente tenia que ser
ingresado desde las ventanillas de acceso a la informacion del IEPI y a su vez estos eran dirigidos

a las distintas direcciones y areas correspondientes al tema tratado en cada documento.

El proceso iniciaba ingresando la solicitud de registro ante la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial. Esta solicitud debia ir firmada por el peticionario y por un abogado

patrocinador.

La marca solicitada debe enmarcarse Unicamente en una sola clase internacional de
productos o servicios reuniendo los requisitos establecidos en el articulo 138 de la Decision 486 y
articulo 33 del reglamento a la Decision 486, en concordancia con los articulos 201 y 202 de la
Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y el articulo 59 del Reglamento de esta ley, mismos que son:

a) El petitorio;

b) La reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia,

forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) Los poderes que fuesen necesarios;

-22-



d) ElI comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los articulos 135y 136, cuando
fuese aplicable; es decir, cuando se requiera consentimiento expreso del titular de la marca

que pretenda ser solicitada por un tercero.

f) De ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por la autoridad

que lo otorgo.

Los demas establecidos en el reglamento, entre los cuales se encuentran:

- La reproduccién de la marca y cinco etiquetas, cuando contenia elementos gréaficos, o
cualquier otro medio que permitia la percepcion y representacion de la marca.

- El documento que acreditaba la representacion del solicitante, si fuere del caso; y,

- En el caso de marcas colectivas, se acompafiaba ademas copia de los estatutos de la
asociacion, organizacién o grupo de personas que solicité el registro de la marca colectiva;
copia de las reglas para el control de los productos o servicios; la indicacion de las

condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y, su lista de integrantes.

De manera semejante, estos requisitos se encontraban plasmados en los articulos 201 y 202
de la Ley de Propiedad Intelectual de 2006 y el articulo 59 del reformado reglamento sin cambios

o modificaciones en los requisitos de ingreso.

Habiendo reunido todos estos elementos mencionados era factible iniciar el tramite de
registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para que la Autoridad proceda a
efectuar el examen de forma verificando que la marca solicitada cumpla con todos los requisitos

de ley vigentes.

No obstante, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual implementd el sistema de
solicitudes en linea a partir del 2 de mayo de 2014 conforme con la politica gubernamental “cero
papeles”. Desde ese entonces, los usuarios o peticionarios inician el tramite de registrabilidad a
través de la pagina web oficial del IEPI con la finalidad de agilitar los procesos e insertarse en la
era de la digitalizacion segun lo afirmado por la Institucion. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, 2014)
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A fin de que este nuevo sistema se ejecute con efectividad y sin mayor dificultad, el 1EPI
puso a disposicion de los usuarios un instructivo sobre las solicitudes en linea que se encuentra en
la pagina web oficial de la institucion. En breves rasgos, mencionaré los pasos a seguir conforme

al sistema virtual implementado por el IEPI contemplados en el instructivo.

Para este proceso se requiere ingresar a la pagina web del IEPI con el usuario y contrasefia
previamente creados y procedo a llenar el formulario de solicitud con los datos que correspondan
a la marca que deseo registrar. Una vez culminado este proceso, se genera un comprobante de pago
que debe ser cancelado en cualquier ventanilla del Banco Pacifico y el proceso finaliza cuando una
vez efectuado el pago el sistema me habilita a enviar la solicitud asignandole fecha y nimero de

tramite con los cuales se ha iniciado el proceso.

Dicho brevemente, la solicitud de registro de una marca debia cumplir con todos los
requisitos exigidos en los instrumentos internacionales, ley nacional y reglamento que pese a las
reformas sufridas en la legislacion nacional durante los Gltimos afios permanecieron iguales hasta

su derogacion, sin ocasionar mayores alteraciones a este procedimiento.

1.3.2.2. Examen de forma

Una vez ingresada la solicitud, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial era la
encargada de examinar y verificar que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales
correspondientes en un plazo maximo de 15 dias habiles desde la presentacion de la solicitud y si,
la solicitud cumplia con todos los aspectos formales se ordenaba su publicacién por una sola vez
en la Gaceta de Propiedad Intelectual. De lo contrario, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial debia notificar al peticionario para que en el término de 30 dias subsane las
irregularidades. (Decision 486; Ley de Propiedad Intelectual, 1998; Ley de Propiedad Intelectual,
2006)

Ahora bien, si el peticionario no subsanaba las observaciones realizadas por la Autoridad
dentro del plazo establecido, la solicitud era rechazada de inmediato conforme con el articulo 206
de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y 2006.

En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y 2006, en concordancia con la

Decision 486, también preveian la facultad de que el peticionario pueda modificar la solicitud
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inicial pero solamente en sus aspectos de forma o errores materiales en cualquier momento del

tramite.

Es necesario recalcar que dentro de esta instancia el funcionario a cargo del tramite
Unicamente debia verificar el cumplimiento de las solemnidades formales antes detalladas mas no
realizar un control de fondo sobre la registrabilidad o no de la marca solicitada ya que la finalidad
de este proceso es filtrar en la medida de lo posible todas las solicitudes que no cumplan con los

requisitos marcados por la ley.

A partir de mayo de 2014 hasta la actualidad, la solicitud es ingresada en linea y retne los
mismos datos que una solicitud fisica, y de igual manera que el proceso anterior, mientras no se
pague el comprobante generado por el sistema no es registrada la solicitud y, por tanto, no se asigna

un namero de trdmite y fecha de ingreso.

Una vez ingresada la solicitud, la Ley de Propiedad Intelectual de 2006 suponia un término
de 15 dias para que el 6rgano de control realice el examen formal el cual no se cumple en la

actualidad.

Respecto a ello, el nuevo Codigo de Ingenios, asi como su reglamento no mencionan en lo
absoluto el tiempo previsto para la realizacion del examen de forma por lo que acudimos al articulo
144 de la Decision 486 que ordena el término de 15 dias para efectuar el examen. Sin embargo,
como suele ocurrir en algunas ocasiones, estos términos no son siempre acatados con rectitud y

son varios los casos de trdmites iniciados que han tardado mas del tiempo previsto en la ley.

Lo cierto es que en las solicitudes en linea resulta ineficaz el examen de forma tomando en
cuenta que el sistema no te permite enviar una solicitud sino se han llenado todos los campos de
informacidén obligatorios, es decir, todos. Incluso lo que esta sucediendo es que algunos de los
documentos (poder, prioridad, documento de cesion, etc.) ingresados junto con la solicitud son

requeridos nuevamente por el SENADI; asi que, ademas de ser ineficaz también es impreciso.

De hecho, el problema latente en varias solicitudes es que el examen de forma se realiza
tardiamente y ocurre que en muchos casos la prioridad no ha sido presentada dentro de los nueve
meses que determina la Decision 486 y esta notificacion del examen es posterior a dicho plazo. En
otras palabras, esto implica la pérdida de la prioridad invocada pero también advierte que los

funcionarios no han actuado diligentemente por lo que es obligacion de solicitante o abogado
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patrocinador estar alerta al ingreso de estos documentos antes de la culminacion del tiempo

concedido para hacerlo.

Asi también, se observa que los requisitos presentados junto con la solicitud son ingresados
en linea, lo cual ha generado problemas en cuanto al envio, visualizacion y recepcion de los
documentos ya que se reciben usualmente notificaciones del SENADI requiriendo nuevamente su
presentacion. Esto es perjudicial por cuanto dilata el proceso y requiere mayores esfuerzos del

solicitante al presentar mediante escrito los documentos que aparentemente faltan.

Finalizado el examen de forma, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial elabora una
boleta donde constan los documentos faltantes en la solicitud, la cual es notificada mediante el

casillero virtual creado en el portal web del IEPI, ahora denominado SENADI.

1.3.2.3. Examen de Registrabilidad

Habiendo sido publicada la marca, cualquier persona que tenga interés podia presentar la
oposicion al registro solicitado dentro de los 30 dias posteriores a su publicacion pudiendo también
solicitar una ampliacion de 30 dias adicionales para fundamentar dicha oposicion, de conformidad

con el articulo 208 de ambas normativas.

Posterior a ello, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial notificaba al solicitante para
que en el término de 30 dias conteste a la oposicion si lo consideraba conveniente y vencido este
plazo, la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual analizaba la oposicién y resolvia sobre la
concesion o denegacion del registro de la marca.

Si por el contrario, no se presentaba oposicion al registro de la marca dentro del término
pertinente, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial procedia a realizar el examen de
registrabilidad pertinente para asi otorgar o denegar el registro de la marca solicitada.

Este examen ocupa un papel fundamental dentro del procedimiento de registro por cuanto
es de obligatorio cumplimiento por parte del IEPI antes de conceder el registro. Este consiste en
una exhaustiva evaluacion del signo distintivo solicitado dentro del cual se analiza si este no
incurre en algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los articulos 196 y 197 de

ambas normativas en concordancia con los articulos 135 y 136 de la Decision Andina 486.
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Ademas, la Autoridad debia verificar que el signo no coincida o se asemeje a marcas
solicitadas o registradas con anterioridad y no esté destinada a proteger a los mismos productos o
servicios, de manera que incurra en un riesgo de confusién para el consumidor y contravenga los
derechos de terceros. (Proceso 010-1P-2013, 2013)

Por lo general, el IEPI tardaba varios meses incluso afios para realizar este exhaustivo
examen Yy decidir sobre la concesion o negacién del registro pues como lo manifiesta Alfonso
Lloreda (1956) “es una garantia oficial en favor de todas las personas a quienes puede afectar el

registro de una marca violatoria de derechos previamente adquiridos.” (p. 59).

Una vez otorgado el registro de la marca, esta tiene una duracion de diez afios a partir de
la fecha de su concesion y puede ser renovada por periodos sucesivos de diez afios de acuerdo con
el articulo 365 del Codigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion en concordancia con la Decision 486.

De esta manera concluye el trdmite de registro de la marca ante el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales, sin dejar de mencionar que estas decisiones son actos administrativos y
pueden ser susceptibles de la interposicion de los recursos de reposicion, apelacién y revision por
parte del solicitante y, por tanto, dejar abierta la posibilidad de la concesion o no del signo

distintivo, y es el tema que abordaremos en lo posterior.

1.3.3. Procedimiento de registro de marcas desde la entrada en vigencia del Cddigo
Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (Codigo
de Ingenios)

El nuevo Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, en adelante llamado Codigo de Ingenios, contiene practicamente la misma normativa
dentro de su capitulo de Marcas que la derogada Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, se
puede resaltar que el nuevo Cadigo optd por acoplar sus articulos tal como se encuentran descritos

en la Decision 486 ademas de afiadir otros cambios que se desarrollardn mas adelante.

Hay que destacar que el Cddigo de Ingenios entre sus disposiciones ha insertado nuevos
signos que pueden ser registrados como marcas entre los cuales estan los relieves y texturas
perceptibles por el sentido del tacto y también las animaciones, gestos y secuencias de
movimientos. (Art. 359, COESCC)
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Por otro lado, respecto de las prohibiciones absolutas sobre marcas que no pueden ser
registradas, incluye la posibilidad de que los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y
punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista
heréldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de
cualquier organizacion internacional si puedan ser registradas solo cuando no induzcan a confusion
sobre un algun vinculo entre el solicitante y el estado u organizacion. Esta prohibicion no esta

contemplada en la Decision 486.

Ademas, se incluye la prohibicion de que una marca reproduzca o imite el nombre del
Estado, los gobiernos locales o sus simbolos oficiales, asi como los nombres, siglas y simbolos
oficiales de las instituciones, organismos y entidades publicas, o los signos que constituyan marca

pais, salvo que su registro se solicite por la autoridad competente. (Art. 360, numeral 14, COESCC)

Asi también, prohibe las marcas que reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el
territorio del pais, o de cualquier pais, titulos valores y otros documentos mercantiles, sellos,
estampillas, timbres o especies fiscales en general; y las marcas que contengan la denominacion

de una especialidad tradicional garantizada protegida. (Art. 360, numeral 16 y 19, COESCC)

En cuanto a las prohibiciones relativas, incluye aquellas que consistan, contengan o
reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen. (Art.
361, numeral 9, COESCC)

Cabe destacar que el Cadigo de Ingenios conservo la figura de las sub-licencias para los
titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales tal como se encontraba
previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Ademas, aumento una causal de nulidad de relativa
que va de la mano con la ya existente sobre la mala fe y esta es: “cuando la adquisicion hubiese
sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. ” (Art. 389,
COESCC)

En este sentido, se advierte que el Cddigo de Ingenios es una ley de rango inferior al
Acuerdo de Cartagena y de la normativa supranacional relacionada del cual Ecuador es parte; esto
implica que debe observar los principios imperativos impuestos por el orden juridico internacional

y, por tanto, el Estado queda obligado por el Derecho Internacional.
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De modo que, si el derecho interno pasa por alto lo dispuesto por el convenio internacional
existira una violacion del mismo y es el caso que el Codigo de Ingenios contempla una excepcion
a una prohibicion absoluta de registro de marca segun la Decision 486 asi como incorpora nuevas

prohibiciones.

Respecto de la Ley de Propiedad Intelectual, se destaca: a) la inclusion del listado de tipo
de marcas que se pueden registrar de acuerdo con la establecida por la Decision 486 (art. 359,
COESCC); b) incorpora en las prohibiciones absolutas aquellas marcas que contengan una
denominacién de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; y al mismo tiempo permite
la posibilidad de registro de formas tridimensionales de envases de productos (art. 360, COESCC);
c) la prohibicién de registro de marcas que consistan en nombre de comunidades indigenas,
afroamericanas o locales y denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, 0 que sea la expresion de su cultura
o0 el nombre de sus conocimientos tradicionales, salvo que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso (art. 36, COESCC); d) la facultad de la Autoridad
Competente a denegar el registro en caso de tener indicios razonables de competencia desleal (art.
362, COESCC); e) la limitacién de los derechos conferidos por el registro de la marca (art. 367,
COESCC); f) la prohibicién de comercializacion de productos y servicios identificados con una
marca extranjera que sea idéntica o similar a una marca registrada en el pais salvo que exista un
acuerdo (art. 372, COESCC); g) la prohibicién de cancelacién del registro de la marca si difiere
de la forma en que fue registrada sélo en cuanto a elementos que no alteren su caracter distintivo
(art. 381, COESCC); h) la cancelacion o limitacion del alcance del registro de una marca que se
haya convertido en un signo comun o genérico (art. 385, COESCC); i) ampliacion del término a
60 dias para contestar a una accién de cancelacion (art. 386, COESCC); y j) la solicitud de nulidad

del registro de una marca a través de una accion de nulidad (art. 388, COESCC).

Habiendo mencionado los cambios insertados en el nuevo ordenamiento, es pertinente

referirme especificamente al procedimiento de registro de una marca segun este.

Para empezar, el Cdodigo de Ingenios a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual no
incluye el procedimiento de registro entre sus articulos, sino que remite al reglamento la regulacion

de los requisitos, plazos y proceso para la concesion de una marca.
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El 7 de junio de 2017 entro en vigencia el Reglamento del Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion que se supondria seria la normativa
complementaria al Codigo de Ingenios. No obstante, este reglamento carece de disposiciones que
regulen el procedimiento de registro marcario en base a lo estipulado en el articulo antes

mencionado del Codigo de Ingenios.

Esta incertidumbre se debe a lo establecido por la disposicion transitoria tercera que

expresamente ordena:

TERCERA. - (...) aquellos procedimientos que empezaren a sustanciarse a partir de la vigencia y
promulgacion del presente Cddigo, deberan ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo
legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicara transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y
demas normativa, mientras se expidan los reglamentos respectivos. (Las negritas y resaltado me
pertenece) (COESCC, 2016)

Tal como lo mencioné antes, el reglamento de este Codigo ya fue expedido en junio de
2017 por lo que si se interpreta de forma literal lo sefialado en la disposicién citada se entenderia
que dada la vigencia del reglamento a la nueva ley ya no se debe aplicar supletoriamente la Ley
de Propiedad Intelectual y, por tanto, tampoco el reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual a

los tramites nuevos.

Se debe destacar que la finalidad de un reglamento es prestar las facilidades necesarias para
la aplicacion de la ley ya que en este se encuentran los preceptos subordinados a ella, pero pese a
esto, el reglamento recientemente expedido no cuenta con mayores elementos adicionales al nuevo

Caodigo respecto al procedimiento de registro ya que no lo menciona en absoluto.

En este sentido, el profesor Lacruz Berdejo (s/f) sefiala en relacion a la subsistencia o0 no

de una legislacién que:

Segun la doctrina y la jurisprudencia, los preceptos programaticos no son suficientes por si solos para
derogar ipso facto las disposiciones en vigor, que continuaran subsistentes hasta que pueda aplicarse la
nueva ley, porque no es presumible admitir que la voluntad legislativa haya sido limitar el ordenamiento
juridico y privar practicamente de eficacia a los preceptos que atendian necesidades sociales, mientras que

no son plenamente susceptibles de aplicacion las nuevas normas dictadas. (Guias juridicas, s/f, parr. 12)
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Asi, este autor explica que al quedar derogada una ley por otra posterior que la sustituye,
los reglamentos correspondientes a la primera seguirdn vigentes provisionalmente en lo

armonizable con la nueva ley mientras no se publiquen otros. (Guias juridicas, s/f, parr. 12)

Es el caso que, el reglamento del Codigo de Ingenios ya fue emitido y, por tanto, se
concluye que la Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual
para los tramites nuevos se entienden expresa y tacitamente derogados.

De todas formas, el convenio internacional bajo el cual se encuentran subordinadas las
leyes ecuatorianas en materia de propiedad intelectual es la Decision Andina 486 y ésta si regula
el procedimiento de registro de los distintos signos distintivos por lo que no acarrea inconvenientes

siempre y cuando la ley interna no contradiga la norma internacional.

Habiendo culminado el procedimiento de registro, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial resuelve conceder o negar el registro de la marca de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos ya mencionados, es decir, distintividad de la marca que se pretende registrar y que se la

pueda representar graficamente.

Para las solicitudes de registro de marcas que han sido negadas fueron previstos recursos
administrativos que impugnen esas decisiones y en el mejor de los casos reviertan lo resuelto por

la autoridad. Dichos recursos seran desarrollados en otro acapite.

1.4. Efectos de la concesién de una marca

Al ser el Ecuador uno de los paises miembros de la Comunidad Andina ha adoptado el
sistema atributivo de derechos, es decir, que solo una vez concedido el registro del signo distintivo

se le atribuye la propiedad a su titular y, por tanto, se constituyen sus derechos sobre el mismo.

A este efecto, el registro de una marca le concede a su titular el derecho a su uso exclusivo
durante el tiempo previsto de vigencia desde la fecha en que fue otorgada ante la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial. Este derecho incumbe la facultad para utilizar la marca en los
productos o servicios en los que fue registrada ya sea para introducirlos en el mercado,
comercializarlos, publicitarlos, importarlos, exportarlos y demas, es decir, las facultades positivas

del derecho.
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Estos derechos se encuentran establecidos en la Decision 486 en concordancia con el
Cadigo Organico de la Economia Social de Conocimientos, los cuales seran detallados mas

adelante.

Partiendo de ello, el maximo derecho otorgado por el ordenamiento juridico es el derecho
al uso exclusivo de la marca y de este se derivan una serie de facultades positivas y negativas que
han sido reconocidas dentro de la legislacién nacional partiendo desde la Ley de Propiedad
Intelectual de 1998, la Ley Propiedad Intelectual de 2006 antes vigente en su articulo 217 vy el
actual Codigo de Ingenios en su articulo 367. A las facultades negativas se las conoce como IUS
PROHIBENDI ya que prohibe que terceros sin el consentimiento del titular de la marca realicen
lo siguiente: a) utilizar la marca sin su consentimiento para el comercio de productos o servicios
idénticos o similares para los cuales haya sido registrada; b) suprimir o modificar la marca que ya
ha sido colocada sobre los productos en la que esta registrada o se relaciona, c) fabricar etiquetas,
envases 0 envolturas que contengan la marca y comercializar dichos materiales, d) usar en el
comercio una marca igual o similar en productos o servicios cualesquiera que sean y que tal uso
genere confusion, €) usar en el comercio una marca notoriamente conocida igual o similar en
productos o servicios cualesquiera que sean y cause dafio economico al titular o aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca, y f) usar publicamente aun sin fines comerciales una marca
notoriamente conocida causando dilucién de la fuerza distintiva o aprovechamiento injusto de su
prestigio. (Art. 155, Decision 486, y, Art. 367, COESCC)

Hay que destacar que las facultades negativas que posee el titular destinados a garantizar
mayor proteccidn no son ilimitadas, como fue antes expuesto, sino que por el contrario son solo

los que la ley enlista taxativamente y pueden ser ejercitados solo contra determinados tipos de uso.

Sin embargo, se debe resaltar que el articulo 217, literal d de la derogada Ley de Propiedad
Intelectual dejaba abierta la posibilidad para que sea reconocido cualquier otro derecho asimilable
a los enlistados en dicho articulo lo cual curiosamente es contradictorio a la institucion del

agotamiento del derecho de marca.

Es por esto que estos derechos son efectivos en la medida que el uso no autorizado de la
marca provoca un riesgo de confusién u origina situaciones que causen perjuicio al titular de la

marca.
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En funcidn de ello, la tratadista Ana Maria Tobio Rivas (s.f.) menciona que el principio de
agotamiento del derecho conferido por una marca es principalmente un limite a las facultades que
posee el titular sobre su marca registrada, es decir un limite para el ius prohibendi, cuando se ha
dado la primera comercializacion de producto protegido por la marca, existiendo para ello

consentimiento del titular. (Maria de los Angeles Lombeyda, 2013)

Por ejemplo, cuando un mecanico usa una marca para anunciar la disponibilidad o
existencia del producto o servicio de buena fe y con fines informativos o de identificacion su titular
no puede impedir su uso porque hay agotamiento del derecho ya que no hay riesgo de confusion
que pueda perjudicar al titular, de conformidad con el articulo 157 de la Decision 486 en
concordancia con el literal e y f del articulo 155 del mismo ordenamiento.

En definitiva, la proteccion de los derechos de propiedad industrial resulta fundamental
para asegurar un comercio justo, desarrollo industrial e incrementacion de la innovacion dado
que no solo beneficia a monetariamente a sus titulares sino ademas impulsa el crecimiento del

negocio y por ende mejora la competitividad.

1.5. Recursos Administrativos

Entre los posibles instrumentos que ofrece el Ordenamiento Juridico para la defensa de los
derechos de los ciudadanos frente a la actuacion ilicita de la Administracién Pablica se encuentran
los recursos administrativos. La esencia del recurso administrativo radica en la tutela de la
legalidad que la Administracion realiza sobre su propia actividad (autotutela), previa a la via

judicial, cuando lo solicita un interesado (Escuin, 2011, p. 275).

De modo que, su permanencia en la legislacion se concilia como “better regulation”,
entendida como “un marco juridico que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la
vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad econdmica, simplificar

procesos y reducir cargas administrativas”. (Carballeira, 2018, pag. 50)

De esta manera, se entiende que los recursos administrativos son medios de impugnacion
previstos para los administrados frente a los actos que pudiesen considerar que afectan sus

intereses con la finalidad de que estos puedan ser revocados, reformados o anulados.

Este acto que se impugna debe ser un acto definitivo o un acto de tramite cualificado. Es
decir, un acto de tramite que decide directa o indirectamente el procedimiento, que determine la
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imposibilidad de continuar el procedimiento, de lugar a la indefensién o genere perjuicios

irreparables a derechos o intereses legitimos (Escuin, 2011, p. 277)

Para David Blanquer (2010), el recurso es un acto del ciudadano (o por ser mas preciso del
interesado), que exige de la Administracion el autocontrol de la conformidad a Derecho de sus
decisiones. Este es formulado por el interesado para que se revise la legalidad y la validez de un
acto administrativo, instando que, en caso de ser estimado el recurso, se declare la vulneracion del
ordenamiento juridico y se anule la disposicién impugnada. Por tanto, a su parecer estamos ante
una formula de control juridico en sede administrativa, que tiene por objeto verificar y valorar la

conformidad a Derecho de las decisiones formales.

En este sentido, el Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva
era la norma que regulaba la estructura general, funcionamiento y procedimiento de la
Administracion Publica y, por tanto, se debe remitir a esta ley cuando hablamos sobre recursos

administrativos.

Inicialmente, el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 contemplaba los

siguientes recursos frente a actos administrativos definitivos:

- Recurso de reposicion, ante el mismo funcionario que lo dictd;
- Recurso de apelacidn, ante el Comité de Propiedad Intelectual; v,

- Recurso de revision, ante el Comite de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, en materia de propiedad intelectual fue creado un recurso adicional que ni
siquiera estaba estipulado en el ERJAFE y se trata del recurso de reposicion a la apelacion
establecido en el articulo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Es asi que el Art. 365 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 disponia lo siguiente:

Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podra proponerse ningln recurso administrativo, salvo el de
reposicion que sera conocido por los propios Comités que la expidieron, pero no sera necesario para agotar
la via administrativa. Contra las resoluciones de los comités se podra plantear las acciones previstas en la
Ley de la Jurisdicciéon Contencioso Administrativa. (Las negritas me pertenecen) (Art. 365, Ley de Propiedad

Intelectual)
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Por tal motivo, se concluye que eran cuatro los recursos administrativos que se podian

interponer frente a las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Luego de reformada la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, los recursos administrativos
permanecieron iguales incluso el recurso de reposicion a la apelacion por lo que ninguno sufrio

alguna alteracion en el procedimiento, sustanciacion y resolucién de los mismos.

De acuerdo con el articulo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (1999),
estos recursos administrativos debian ser tramitados conforme al Estatuto Juridico Administrativo
de la Funcion Ejecutiva, siendo las Direcciones Nacionales del IEPI los érganos competentes para

resolver sobre estos recursos.

Hasta que en diciembre de 2016 entrd en vigencia el Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion y con este se derog6 el recurso de
reposicion a la apelacion pues su articulo 597 ordena lo siguiente:

Art. 597.- De los recursos. - Las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente
en materia de derechos intelectuales seran susceptibles de impugnacion conforme los recursos
administrativos y judiciales previstos en el ordenamiento juridico. Los recursos se concederan en los efectos

suspensivo y devolutivo en sede administrativa. (Las negritas me pertenecen) (COESCC, 2016)

En este sentido, desde el 9 de diciembre de 2016 se interpreta que solo es posible la
interposicién de los recursos previstos en el ERJAFE, es decir, el recurso de reposicion, apelacion

y extraordinario de revision Gnicamente.

Pese a lo mencionado, estarian a salvo los tramites iniciados antes de la vigencia del Codigo
de Ingenios, o al menos tedricamente, por lo que en el siguiente capitulo se analizara con
profundidad la actuacion de la Autoridad Administrativa en relacion a la resolucion de las
solicitudes de registro de marcas ingresadas durante la permanencia de la Ley de Propiedad

Intelectual.

1.5.1. Recurso de Reposicion

Mediante este recurso se vuelve a plantear la misma cuestion frente al mismo 6rgano
administrativo, es decir, frente a actos administrativos que no ponen fin a la via administrativa, el

interesado puede elegir acudir directamente al 6rgano superior o interponer el recurso de
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reposicion ante el mismo 6rgano que lo emitid, siendo entonces por regla general su interposicion
potestativa. (Blanquer, 2009, p. 839)

En particular, es la Direccion Nacional de Propiedad Industrial quien resuelve cualquier
asunto durante el procedimiento de registro de una marca por lo que es el érgano ante el cual se

interpone el recurso reposicion.

De acuerdo con el articulo 175 del ERJAFE, el plazo para interponer este recurso es de 15
dias cuando el acto impugnado era expreso, de lo contrario, de dos meses contados a partir del dia

siguiente de que se produzca el acto presunto.

Cabe recalcar que una vez impugnado el acto administrativo en reposicion no se puede
interponer un recurso contencioso administrativo hasta que la reposicién sea resuelta tomando en
cuenta que el Organo Administrativo tiene un plazo maximo de dos meses para resolver dicho

recurso ya que es la misma autoridad que dict6 el acto impugnado quien conoce el caso.

Finalmente, frente a la resolucion del recurso de reposicién solo se puede interponer el

recurso de apelacion o una accién contencioso administrativa a eleccion del interesado.

Sin embargo, el 7 de julio de 2017 fue publicado el nuevo Cédigo Organico Administrativo
(en adelante COA) que sustituyd al Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcién
Ejecutiva, el cual en el plazo de doce meses desde su publicacion entr6 en vigencia y, por tanto, a
partir del 7 de julio de 2018 los érganos administrativos que conforman el sector publico se rigen

bajo el presente cddigo para lo venidero.

Asi pues, el COA derog06 el recurso de reposicion antes expuesto y mantiene Unicamente
el recurso de apelacion y el recurso extraordinario de revision, de conformidad con su articulo 219

que manda lo siguiente:

Art. 219.- Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: apelacion y extraordinario de revision.
Le corresponde el conocimiento y resolucion de los recursos a la maxima autoridad administrativa de la
administracién publica en la que se haya expedido el acto impugnado y se interpone ante el mismo 6rgano

que expidio el acto administrativo. (...) (Las negritas me corresponden) (COESCC, 2016)

En definitiva, desde el 7 de julio de 2018 el interesado solo podra interponer los dos
recursos contemplados en el nuevo cddigo e incluso menciona que respecto de los procedimientos

administrativos iniciados con anterioridad a este Cdédigo y que no hayan obtenido un acto
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administrativo en el plazo de seis meses desde su publicacion podran proponer en via

administrativa o judicial las impugnaciones de conformidad este Cadigo.

Seria interesante analizar de cerca el comportamiento de la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial frente a los actos impugnados en reposicion luego de la entrada en vigor del
COA.

Con respecto al 6rgano ante el cual se interpondran los recursos, se destaca que el COA
ordena su interposicion ante el mismo 6rgano y la sustanciacion y resolucion del mismo le
corresponde al superior. Frente al recurso de reposicion no existe mayor problema por ser el mismo

érgano quien lo conoce por lo que no se ahondara en el tema.

1.5.2. Recurso de Apelacion

Cuando el acto no pone fin a la via administrativa se interpone un recurso de apelacion ante
el 6rgano jerarquicamente superior del que emitié el acto impugnado, es decir, ante el Organo

Colegiado del SENADI o antes conocido como Comité de Propiedad Intelectual.

Aunque es conveniente aclarar que, con el COA, este recurso se debe interponer ante la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial quien califica si el recurso fue interpuesto dentro del
término legal pertinente y posterior a ello, sube al Organo Colegiado para su conocimiento y

resolucion.

A diferencia del recurso de reposicion, este recurso es de caracter preceptivo y obligatorio
para, si es el caso, poder acudir después a la via contencioso administrativa. (Escuin, 2011, p. 280)

De nuevo, el plazo para interponer el presente recurso era de 15 dias contados al dia
siguiente de recibida la notificacion si el acto fuese expreso. Si no lo fuera, de dos meses contados
a partir del dia siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de
conformidad con el articulo 177 del ERJAFE.

Ahora bien, luego del 7 de julio de 2018, los interesados en interponer un recurso de
apelacién tienen unicamente el término de 10 dias contados a partir del dia siguiente de la

notificacion del acto administrativo para interponerlo, de acuerdo con el articulo 224 del COA.

Por otro lado, la tramitacion del recurso de reposicion debia concluir en el plazo de dos
meses de acuerdo con el ERJAFE, pero con la entrada en vigencia del COA el plazo fue reducido
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a un mes contado desde la fecha de interposicion del recurso, lo cual estaria por verse si en la
realidad sucede asi, pues no es sorpresa que al menos el IEPI, actualmente SENADI, tardaba

resolver més del tiempo permitido en la ley.

1.5.3. Recurso Extraordinario de Revision

En primer lugar, su denominacion de extraordinario se debe a que Unicamente puede

interponerse con fundamento en los vicios juridicos tasados en la ley.

El recurso extraordinario de revision puede interponerse contra los actos firmes en via
administrativa ante el 6rgano administrativo que los dicto, quien también es el competente para la
resolucion del mismo. (Blanquer, 2010, p. 842) En este caso, es el Organo Colegiado quien es

competente para resolver este recurso.

Segun David Blanquer:

Son firmes aquellos actos administrativos contra los que no se interpuso recurso alguno durante el periodo
abierto para su eventual impugnacidn. Frente a un acto firme ya no cabe interponer recursos administrativos
(salvo el extraordinario), por lo que la defensa juridica frente a los mismos debe canalizarse por la via la
potestad de revision de oficio, o de la rectificacién de los errores materiales, de hecho, o aritméticos

existentes en los actos (Blanquer, 2010, p. 842)

Asi pues, el interesado puede interponer este recurso del acto administrativo que ha

causado estado cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuestién de fondo,
siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte a la cuestién de
fondo.

3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resolucion del asunto que evidencien el error
de la resolucion impugnada, siempre que haya sido imposible para la persona interesada su aportacion
previa al procedimiento.

4. Que en la resolucion hayan influido esencialmente actos declarados nulos o documentos o testimonios
declarados falsos, antes o después de aquella resolucién, siempre que, en el primer caso, el interesado
desconociera la declaracion de nulidad o falsedad cuando fueron aportados al expediente dichos actos,
documentos o testimonios.

5. Que la resolucion se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado asi, en

sentencia judicial ejecutoriada. (Art. 178, COA)
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Cabe destacar que las causales expuestas no distan de las antes contempladas en el
ERJAFE, si solo se resalta que los vicios de error de hecho y de derecho fueron separados en

distintos numerales.

De acuerdo con el articulo 232 del COA (2017), cuando se trata de la primera causal tendra
el plazo de un afio siguiente a la fecha de la notificacion de la resolucion impugnada y en las demas
causales, el término previsto es de veinte dias contados desde la fecha en que se tiene conocimiento
de los documentos de valor esencial o desde la fecha en que se ha ejecutoriado o quedado firme la

declaracién de nulidad o falsedad.

Finalmente, el Organo Colegiado tiene el plazo de un mes para resolver sobre el recurso
una vez admitido y en caso de que la Autoridad no se pronuncie de manera expresa se entiende

desestimado, es decir, opera el silencio administrativo en sentido negativo.

1.5.4. Recurso de reposicién a la apelacion

Como fue mencionado al inicio, este peculiar recurso se encuentra contemplado
Unicamente en el articulo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual y su importancia es que plantea
la posibilidad de rever la decision emitida por los Comités cuando ya no es admisible otro recurso

administrativo.

Hay que destacar que este recurso es caracteristico en materia de propiedad intelectual ya

gue no se encontraba contemplado en el ERJAFE ni mucho menos en el actual COA.

La tramitacion de este recurso es igual al recurso de reposicion y tal como es su esencia, es
de caracter facultativo tomando en cuenta que solo puede ser interpuesto frente a los actos
administrativos que decidan sobre los tramites de registro de marcas iniciados antes de la vigencia
del Cadigo de Ingenios.

El tema de analisis en los posteriores capitulos radicara en la actuacion del IEPI o actual
SENADI en sus actos administrativos pues se debe destacar la dinamizacion que han sufrido las
leyes que regulan la propiedad intelectual o que estan relacionadas a ésta puede confundir a la
Autoridad dando lugar a decisiones que no observen con cautela la ley a la que el solicitante se

somete causando afectacion en sus intereses.
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CAPITULO I
2.1. Principio de irretroactividad de la ley
2.1.1. Antecedentes

El principio de irretroactividad de la ley tiene un gran recorrido a lo largo de la historia ya
que fue consagrado desde la época del Derecho Romano seguido del Derecho Espafiol en casi
todos sus ordenamientos, el Derecho Francés a partir de la Revolucion Francesa, la Declaracion
de Derechos del Hombre y del Ciudadano y varios otros tratados que consagran internacionalmente

este principio.

Para empezar, el principio en estudio se refleja por primera vez en un discurso de Cicerdn
contra Verres (M.T. Ciceron, in Verres, 1. 1. 42. 108) cuando le reprocha el haber promulgado en
Sicilia una disposicién a la que se atribuia efectos retroactivos sosteniendo en su argumento que
la confianza en el ordenamiento supone que “en un momento dado, todos tienen que prever las
consecuencias juridicas de sus acciones. Por ello, una horma nueva no puede regular hechos que
se han producido bajo el imperio del Derecho preexistente; es valida, por el contrario, solo para lo

que se verifica post nunc legem rogatam” (Suérez, 2006, p. 68)

Posteriormente, en el Derecho Romano postclasico se introdujo a través de la compilacion
Justinianea el recurso de calificar como interpretativas o aclaratorias a las normas innovadoras,
con el propésito de que las mismas tuvieran efectos retroactivos. Sin embargo, luego se
promulgaria la Constitucion de Teodosio II “El Grande” (388-395 a.C.) y Valentiniano 111, en la
que se reafirma que la finalidad de las modificaciones normativas es establecer el modo con que
han de ser juzgados nuevos hechos, y no la regulacion de situaciones pretéritas. (Suarez, 2006,
p.70)

En Espafia, en el Liber Indiciorum del reino visigodo, puede encontrarse una disposicion
que se denominaria como irretroactividad de grado medio, asi, "... en ningun caso se vuelva sobre
las causas terminadas... (sin que) puedan ser resucitadas ...; las otras se concluyan por el tenor de
este libro ..."(Suarez, 2006, p.70)

Por otro lado, en el derecho penal europeo se encuentra la difusion generalizada y profunda

de este principio a partir del estudio del Corpus, segin Hugo Vilches (2008), los glosadores
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llegaron a afirmar el principio de retroactividad de la ley méas benigna, y que la mitigacion de la

penalidad, introducida por leyes posteriores, aprovecha incluso a los condenados.

En el derecho Anglo-Sajon se contemplo la irretroactividad de las leyes, por medio de sus
estatutos junto con el derecho consuetudinario, en donde la Constitucion Federal norteamericana

comprendia sobre no dictar leyes ex post facto. (Cap., s/f)

Por otro lado, en el Derecho continental europeo se consagré este principio a partir de la
Revolucion Francesa con los derechos individuales de la Ilustracion, frente a lo cual legislaciones
posteriores europeas siguieron sus pasos. Tal es asi que, la Constitucion de Francia de 22 de agosto
de 1975 establecio entre sus mandatos “ninguna ley, ni criminal ni civil, puede tener efecto
retroactivo” sin olvidar que este principio ya se encontraba plasmado mucho tiempo antes en el
articulo segundo del Cddigo de Napoledn de 1804 como también en el articulo 4 del Codigo Penal
Francés de 1810. (Vilches, 2008, p.128)

Remitiéndonos a nuestro pais, el articulo 82 de la Constitucion de la Republica establece
el derecho a la seguridad juridica sobre el cual se fundamenta este principio ya que la ciudadania
tiene derecho a la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y aplicadas por las
autoridades competentes. (Const., 2008, art. 82)

A esto se suma, el articulo 7 del Cddigo Civil (2005) que contempla los efectos de la ley

siendo que esta no dispone sino para lo venidero, es decir, no tiene efecto retroactivo.

La irretroactividad de la ley juega un rol muy importante dentro del sistema juridico
ecuatoriano del que se originan varias controversias cada vez que nuevas leyes son promulgadas
mientras otras derogadas o a su vez reformadas. Esto hace que surjan una serie de efectos y formas
de aplicacién retroactiva de la ley que lo debe decidir el legislador en respeto de los principios
constitucionales siendo inevitable que surjan los denominados “conflictos de leyes en el tiempo”
que han propiciado renombrar las diversas teorias vinculadas con la retroaccion de las normas

legales.

En efecto, estudiaremos las distintas teorias que sostienen la irretroactividad o

retroactividad de la ley.
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2.1.2. Concepto

Algunos autores sostienen que al hablar de irretroactividad de la ley implica tener presente

el concepto de retroactividad pues es su ausencia la que produce la retroaccion de la ley.

Sin embargo, las distintas posiciones doctrinales respecto de este principio han provocado
que sea dificil fijar una definicion general de este concepto, de lo contrario, si esta definicion

existiese todos los problemas en torno a su aplicacion en el tiempo quedarian diluidos.

Garcia Valdecasas (1966) define a la retroactividad como “la atribuciéon a una norma o a
un hecho juridico, de los efectos que habria producido de haber estado vigente aquella o haber
existido este, en un tiempo anterior a aquel en que efectivamente entrd en vigor la norma o se
produjo el hecho”. (Verdera, 2006, p.48)

Asi también, De Castro entiende que la retroactividad se produce solo cuando a una
relacion juridica sometida por una norma juridica de fecha anterior se le aplica una nueva ley de

fecha posterior afectandole sustancialmente. (Verdera, 2006, p.48)

Para Francisco Lopez, todo se resume a que no son las normas las que retroceden en el
tiempo, sino por el contrario son los hechos y situaciones, cumplidos o no, los que de forma
imperativa cobran vida en la medida que sea posible para ser regulados por la ley nueva. (L6pez,
2015, p.43)

En suma, se quiere decir que no son las normas las que retroceden en el tiempo, sino son
los hechos vy situaciones, cumplidos 0 no, los que por imperativo legal cobran actualidad en la

medida que ello sea posible para ser regulados por la ley nueva.

2.1.3. Teorias del Principio de Irretroactividad de la Ley

Conforme se fue consagrando este principio de irretroactividad, varios conflictos
doctrinarios surgieron en funcién de precisar el verdadero sentido del principio méas aun cuando
ademas sus excepciones plantean varios cuestionamientos en relacion a qué se entiende por
aplicacion retroactiva de una ley, cuando sucede, cuando no y cuando una ley se aplica

retroactivamente.

En este sentido, es importante esbozar que el aspecto temporal de las leyes comprende por

un lado el ambito de la vigencia formal, es decir, las leyes perecen en el tiempo desde su
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publicacién hasta su derogacion y por otro, la vigencia material de las leyes tanto porque esta
proyecta sus efectos a una fecha anterior o posterior a su publicacion, como que tales efectos se

prolonguen en el tiempo tras su derogacion formal. (Lopez, 2015, p. 27)

De este modo, segun lo mencionado por Francisco Lopez (2015):

El problema surge precisamente de la no coincidencia entre la vigencia formal y material de la norma; y en
esa discordancia se basa la dificultad para definir univocamente la retroactividad; asi, algin sector
doctrinal (significadamente Roubier, como veremos) solo reputara "retroactividad" al hecho de que la
vigencia material de la norma "se anticipe" a la fecha de su vigencia formal, siendo asi que otro gran sector
doctrinal (basicamente el adscrito a la doctrina del ius quaesitum y sus derivadas) ve la retroactividad no
s6lo en ese hecho sino también en el de que la ley, ain no "retrocediendo” hacia el pasado en el sentido
dindmico de la expresion, también puede producir efectos materialmente retroactivos, aun regulando sélo
lo futuro a partir del dia de su formal entrada en vigor. Por tanto, cabe distinguir entre una retroactividad
en sentido estricto (por ejem: ley nueva que incrimina hechos cometidos con anterioridad a su publicacién),
o0 en sentido lato (por ejem.: ley que modifica el régimen contractual, afectando los efectos futuros de los

contratos celebrados en el pasado) (L6pez, 2015, p. 28)

Frente a este hecho surgieron varias teorias que exponen estos conflictos, siendo las

siguientes las mas aceptadas.

2.1.3.1. Teoria de los derechos adquiridos

Segun la doctrina tradicional, una ley es retroactiva cuando afecta los derechos que fueron
adquiridos bajo la vigencia de una ley anterior.

La formulacion clasica expuesta por Blondeau-Merlin consiste en dividir a los derechos en
“derechos efectivos” y “derechos de adquirir”. Siguiendo esta linea, una ley es retroactiva cuando
destruye o restringe un derecho adquirido bajo la vigencia de una ley anterior y no lo es cuando
solo afecta una facultad legal o una simple esperanza o expectativa, es decir, la nueva ley no puede
alterar el derecho ya adquirido, pero puede dejar sin efecto la posibilidad de un derecho.
(Manavella, 1985, pag. 52)

Para ello, es importante tener claro el concepto de ambos términos de manera que
entendemos como un derecho adquirido aquel bien, facultad o provecho al patrimonio de una

persona y cuyo hecho no puede ser afectado; en contrario, la expectativa de un derecho no es mas
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que una pretension de que se realice una situacion juridica concreta, conforme a la legislacion

vigente en un momento determinado. (Seminario Judicial de la Federacion, pag. 53)

Merlin (1827) explica a través de un ejemplo el contraste de ambos conceptos:

En el primer caso, mientras la persona que ha hecho su testamento de acuerdo con una ley permanece con
vida, sus beneficiarios, herederos o legatarios, solo tienen una simple expectativa fundada en un acto
revocable y, por lo tanto, una nueva ley puede desvanecer las esperanzas basadas en la anterior. Pero si el
testador ya ha muerto, y la institucién o legado son puros y simples, es evidente de que estamos frente a un

derecho adquirido, que no puede ser alcanzado por la nueva ley.

En funcion de lo mencionado, Capitant (1912) citado por Carlos Manavella (1985)
concluye que la teoria tradicional de los derechos adquiridos méas que resolver el problema de
cuando una ley es o no retroactiva, esta teoria en realidad desplaza el problema a determinar en
cada caso concreto cuando se esté en presencia de un derecho adquirido o de una simple facultad

0 expectativa.

Esta teoria fue desarrollandose con ciertas particularidades y seria Baundry-Lacantinerie y
Houques Fourcade sus principales expositores. Segln estos autores, cuando una nueva ley destruye
0 restringe una facultad no ejercida durante la vigencia de la anterior no puede hablarse de

retroactividad por lo tanto si el titular no las ejercita no se consideran derechos adquiridos.

Desde el punto de vista teorico, esta doctrina deforma la teoria clasica sobre derechos
adquiridos ya que hace depender la existencia de ellos, de su ejercicio lo cual no es correcto si
partimos de que los derechos existen de por si, por la mera circunstancia de estar consignados en
las reglas de derecho objetivo, y su ejercitacion no puede condicionar su existencia. (Manavella,
1985, pag. 55)

Partiendo de este punto, la aplicacién del postulado propuesto resulta conflictivo ya que
sostiene un concepto equivoco de la presencia de un derecho al invalidarlo, si este solamente se

encuentra plasmado en la ley, pero no ha sido ejercido por el administrado.

Es el caso de contratos instantaneos en los cuales los derechos se ejercitan de inmediato,
pero subsisten una serie de derechos derivados de un eventual incumplimiento u otros sucesos. Si
aplicamos esta tesis, el comprador que se encontrare frente a vicios redhibitorios debera ejercer

sus facultades bajo la vigencia de la nueva ley. De la misma forma, en los contratos de tracto
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sucesivo es mas incoherente la aplicacion de esta tesis pues los derechos se ejercitan parcialmente
en forma periddica por lo que si una nueva norma suprime o modifica las facultades derivadas del
acuerdo puede suceder que las no ejercitadas se rijan por la nueva ley mientras que los derechos
ya ejercidos no son afectados por considerarse adquiridos. (Manavella, 1985, pag. 56)

En este sentido, no hay que olvidar que los contratos se rigen por las leyes vigentes al
momento de su celebracion. Por tanto, aplicar este principio puede generar incertidumbre y como
es expuesto mas adelante, la certeza sobre las normas que seran aplicadas es indispensable, de lo

contrario, se recae en inseguridad juridica.

Asi pues, Aubry et Rau introduce una nueva modalidad a la teoria clésica de los derechos
adquiridos y pues comprende la retroactividad de la ley cuando esta afecta los derechos derivados
de un acto voluntario celebrado bajo la vigencia de una ley, pero sostiene que no lo es cuando son
modificados los derechos derivados inmediatamente de una ley por un nuevo precepto legal.
(Manavella, 1985, pag. 57)

Por este motivo, Roubier (s/f) “critica duramente esta opinion, sosteniendo la contradiccion
que significa admitir, por un lado, la teoria de los derechos adquiridos y aceptar, por otro, que las
facultades legales pueden ser afectadas por una nueva ley, sin que esta sea retroactiva, no obstante
ser derechos adquiridos conforme a los criterios esbozados en la exposicion clasica”. (Manavella,

1985, p. 57)

En contraposicion con esta modalidad, Carlos Francisco Gabba, uno de los mayores
expositores de la doctrina italiana, entiende que la ley tiene por lo general eficacia
cronolégicamente ilimitada y por tanto retroactiva. Sin embargo, esta encuentra un limite en los
derechos adquiridos. De tal modo que la base de esta doctrina estd en determinar el concepto de
derecho adquirido y, por tanto, Gabba (1981) menciona lo siguiente: “los derechos adquiridos son
la consecuencia de un hecho idéneo para producirlo bajo el imperio de la ley, en que el hecho fue
realizado, y que, si bien no se hicieron valer bajo el imperio de la ley, sin embargo, entraron en ese

tiempo a formar parte del patrimonio de la persona”. (Manavella, s/f, p. 57)

Sin embargo, las objeciones a esta tesis consisten en que limita la irretroactividad al
caracter netamente patrimonial cuando este principio es de aplicacidn general y que ademas la idea

fundamental de la irretroactividad no es proteger derechos subjetivos sino relaciones juridicas.
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Finalmente, Savigny expone que el problema se resuelve estableciendo una diferencia entre
las reglas relativas a la adquisicion o extincion de derechos, y las reglas relativas a la existencia de
derechos. En otras palabras, cuando se refiere a la adquisicion de derechos se debe aplicar el
principio de no-retroactividad en la medida que la nueva ley no debe afectar el hecho pasado ni
sus consecuencias, por el contrario, si se refiere a la abolicion de una institucion juridica se
posibilita la destruccion de las relaciones juridicas constituidas al amparo de la ley derogada

porque permite la creacion de nuevas relaciones. (Manavella, 1985, p.58)

Dicho esto, la critica a la teoria de los derechos adquiridos subyace en que la
irretroactividad no tiene como fin proteger derechos subjetivos sino objetivas relaciones juridicas
0 hechos ya efectuados, que no siempre implican proteccién a toda facultad.

A su vez, Coviello (1949) sostiene, que esta teoria “ha fracasado como principio, porque
nadie ha podido precisarla en sus términos y significado [...] ha fracasado en su fin, que era la
seguridad de los derechos” (Verdera, 2006, p. 64)

Ademas, uno de los grandes problemas que envuelve esta teoria es el no determinar por
completo lo que se entiende por derecho adquirido. Sobre este asunto DUGUIT (1928) citado por
Verdera Beatriz (2006, p.64), pronuncio la significativa frase en una Conferencia en la Universidad
de Egipto: “Yo os digo francamente: dentro de algunos meses hara medio siglo que estudio derecho

y no se todavia lo que es un derecho adquirido...”

De este modo, el cuestionamiento entablado en relacion a esta teoria parte del hecho que
no se ha determinado adn un concepto final de derecho adquirido dadas las diversas doctrinas que
interpretan esta teoria, asi como el inconveniente que existe respecto de que dentro de esta
categoria de derechos se encuentren Unicamente los derivados de los actos de la voluntad
excluyendo a los derechos que provienen directa o indirectamente de una ley.

2.1.3.2. Teoria del hecho consumado

Debido a los cuestionamientos que no se encuentran resueltos surge esta teoria denominada

teoria del hecho cumplido.

A esta teoria no le preocupa distinguir entre el derecho adquirido y la mera expectativa,
por el contrario, solo se preocupa en determinar si el hecho realizado coincide en el ambito de

vigencia de una u otra ley.
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Von Scheurl fue el precursor de esta teoria a mediados del siglo XIX. Para este autor, la
ley es irretroactiva en tanto altere las consecuencias juridicas atribuidas por la ley vigente al

momento de ejecutarse el acto.

Frente a esta teoria surgieron distintas vertientes, uno de ellos es Vareilles-Sommieres para
quien lairretroactividad de la ley implica que la ley se abstenga de alterar los efectos ya producidos

y los por producirse.

Por otro lado, Planiol considera que la retroactividad solo es efectiva cuando vuelve sobre
el pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar o suprimir
los efectos realizados de un derecho. Si no cumple estas condiciones, no hay retroactividad de la
ley. (Verdera, 2006, p.69)

De acuerdo con esta teoria, la tarea del juez no es determinar si se encuentra ante un derecho
adquirido o una mera facultad, sino analizar si el hecho realizado estuvo sujeto a una u otra ley,

asi como examinar donde caen las consecuencias juridicas de tal hecho. (Verdera, 2006, p.69)

Asi también tenemos a “Coviello (1924), quien opina que esta teoria consiste en sostener
que el principio de no retroactividad no significa, sino que la ley nueva no puede regular hechos

ya realizados bajo el imperio de la ley antigua”. (Verdera, 2006, p. 70)

De esta manera, Coviello considera que existen tres hipdtesis donde la ley es retroactiva:
a) cuando se aplica a hechos realizados con anterioridad a su vigencia, b) cuando se aplica a las
consecuencias nuevas de un hecho anterior a su vigencia, y ¢) cuando se atribuyen consecuencias

distintas sobre la base de apreciacién de hechos pasados. (Manavella, 1985, p. 61)

Por otro lado, Ferrara comprende al orden juridico antiguo y al nuevo como un Gnico
ordenamiento que se perpetda ininterrumpidamente, pero con ciertas excepciones, esto es, cuando
el legislador haya dispuesto lo contrario, asi como cuando la nueva ley regule status y situaciones
juridicas basadas en el derecho objetivo, 0 cuando se trate de normas interpretativas, o
sancionadoras mas favorables, o aquéllas que declaren nulos negocios inmorales, o cuya naturaleza

es de interés publico. (Verdera, 2006, p.70)

Segun Ferrara, la irretroactividad implica que la ley emergente no incida sobre los efectos

ya producidos, los que se estan produciendo al momento de su vigencia, ni sobre aquellos que se
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desarrollaran después. Es asi, que se debe distinguir tres tipos de efectos: agotados, pendientes y
futuros. Los efectos agotados infieren que la obligacion fue satisfecha o la prescripcion consumada
bajo la preceptuacion de la primera ley; los efectos pendientes son aquellos que se estan
desenvolviendo al aparecer la nueva ley, pero no han sido agotados como un contrato no
consumado; Yy los efectos futuros no han surgido, pero en potencia pueden nacer cuando se den

determinadas situaciones de acuerdo con la ley anterior. (Manavella, 1985; Verdera, 2006)

Ahora bien, esta teoria ha sido criticada por pretender una proteccion exagerada de la
antigua ley sumado a que resulta dificil determinar cuando hay un hecho juridico y cuando un
hecho consumado. Esta teoria al igual que la teoria de los derechos adquiridos requiere maltiples

distinciones que no hacen fécil su aplicacion.

De acuerdo con esta teoria, resulta dificil su aplicacion con los contratos de tracto sucesivo
pues este tipo de contratos nacen bajo la vigencia de la ley precedente pero los efectos posteriores
siguen su ejecucion bajo una nueva, lo cual segin Coviello esto no implica retroactividad.
(Verdera, 2006, p.72)

2.1.3.4. Teoria de las situaciones juridicas

Sin duda, esta teoria también conocida como moderna trata de resolver el problema en
cuestion contraponiendo a la teoria clasica de los derechos adquiridos. Su maximo exponente es
Roubier quien postula que la ley nueva debe respetar los efectos juridicos producidos en el pasado
pero regular todos los efectos futuros a partir de su vigencia y observa que la base fundamental es

la distincion del efecto retroactivo y el efecto inmediato de la ley.

Para explicar su teoria, Roubier primero realiza una distincién entre relacién juridica y
situacién juridica. La relacion juridica la define como aquella que se establece entre dos 0 més
personas caracterizada por ser particular y variable que desaparece con el ejercicio del derecho y
cumplimiento de la obligacion, por el contrario, la situacion juridica supone mayor permanencia y
sus poderes pueden ser ejercidos indefinidamente. Moisset de Espanes (1976) menciona que “en
el concepto de situacion quedan comprendidas las situaciones referentes a la capacidad, estado y

ciertas potestades y facultades que dificilmente encajarian en la nocion de relacién juridica”.
(Verdera, 2006, p. 77 y 78)
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En este sentido, Roubier menciona que la situacion juridica pasa por tres momentos:
creacion, efectos o modificacion y extincion. Por tanto, la primera y ultima son fases dinamicas y

la de intermedio es estatica y es asi como introduce la idea del efecto inmediato.

Dicho esto, si la ley pretende aplicarse al pasado, es decir, a hechos consumados o a las
situaciones en curso respecto de sus efectos producidos antes de la vigencia de la nueva ley, es
retroactiva y si pretende aplicarse sobre las consecuencias aun no realizadas de un hecho juridico
ocurrido bajo el imperio de la ley precedente solo tiene efecto inmediato. Y si nos referimos a

hechos futuros resulta innecesario sostener que la ley es retroactiva.

Por tanto, esta teoria entiende que las leyes gozan de efecto inmediato y no retroactivo, ya
que conduce a excluir la ultractividad de la ley antigua. En otras palabras, el efecto inmediato de
la ley es la regla, en principio, ya que ley nueva debe aplicarse de inmediato a las situaciones en
curso a partir del dia de su entrada en vigor y solo si es aplicada respecto de las partes anteriores a
su vigencia seria retroactiva. (Vereda, 2006; Menudo, 2015)

Asi pues, Albaladejo (2004) llega a la conclusion de que "al hablar de que la ley es
irretroactiva se pretende expresar la idea de que no debe aplicarse la nueva a las relaciones creadas
bajo la antigua”. “No obstante, lo anterior no quiere decir que, en ciertos casos, no sea razonable
la retroaccion, pero es el legislador de la ley nueva el que debe valorar este extremo”. (Menudo,
2006, p. 48)

Respecto a esta teoria, Garcia Maynez ha formulado ciertas criticas sobre la interpretacion
de retroactividad realizada por el autor francés ya que siguiendo su razonamiento se puede concluir
que las leyes podrian modificar, sin ser retroactivas, los efectos no realizados y si llegase a entender

su realizacion efectiva, la ley podria afectar consecuencias juridicas ya producidas.

En este sentido, algunos autores sostienen que:

La circunstancia de que tales derechos y obligaciones sean respectivamente ejercitados y cumplidos
inmediatamente o en fecha posterior, es independiente de la existencia de los mismos. De manera semejante,
cuando el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho se hacen depender de la realizacion de otro
hecho juridico (la llegada del término, por ejemplo), las consecuencias son anteriores a los hechos del
cumplimiento y el ejercicio. Lo que ocurre es que la realizacion efectiva de aquellos se encuentra diferida.
(Manavella, 1985, p. 65)
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Ademas, se le critica una imprecision respecto al término de situacién juridica pero
principalmente esta gira en torno a que consideran peligrosa su aceptacion en la medida que facilita

la aplicacion de los cambios normativos. (Manavella, 1985, p. 66)

Son varias las teorias que giran en torno a la irretroactividad de la ley y su aplicacién ha
dependido de la plasmacion legal en el ordenamiento de cada pais. Por estos motivos, este principio
estard sujeto a la interpretacion del legislador dentro de los parametros que contemplan las distintas

teorias expuestas.

2.1.4. Principio de irretroactividad de la ley en el &mbito administrativo

Habiendo expuesto las diversas teorias resulta importante analizar su aplicacion en el

ambito administrativo.

En primer lugar, es prudente citar las palabras de los autores espafioles Garcia de Enterria
y T.R. y Fernadndez (1991) respecto de los principios generales del derecho. Para ellos, los
principios generales del derecho “expresan los valores materiales basicos de un ordenamiento
juridico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal, las convicciones ético-juridicas
fundamentales de una comunidad... Pero son, finalmente principios de Derecho, esto es, como ya
hemos notado, formulas técnicas del mundo juridico y no simples criterios morales, 0 menos adn,

las famosas buenas intenciones o vagas o imprecisas directivas.” (Zavala, 2003, p. 218)

Luzzati (s/f) recalca que, en la estructura de los sistemas juridicos, los principios son
aquellas normas consideradas por el legislador, la doctrina, y/o la jurisprudencia como la base de
otro conjunto de normas. (Zavala, 2003, p. 239)

Por simple referencia, Garcia de Enterria menciona en su obra “Curso de Derecho
Administrativo” que la Constitucidon espafiola constitucionaliza perfectamente la idea de que no
solo la legalidad escrita vincula de forma positiva la accién de los poderes administrativos de
cualquier orden; entendiendo que el Derecho, distinto a la ley, esta contenido en el fondo material
de justicia y por tanto, es inexcusable aplicar los principios en la relacion Administracion-
ciudadanos como fundamento del mismo orden politico. (Garcia; Fernandez, 2006, p. 91)

En este orden de ideas, la Constitucion de la Republica del Ecuador no contempla
tacitamente este principio, pero esto no representa un problema ya que de lo expuesto se concluye

que estos principios son los valores materiales basicos de un ordenamiento juridico y, por tanto,
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no requieren estar escritos. En todo caso, nuestra Constitucion si plasma el principio de seguridad

juridica del cual se deriva la irretroactividad de la ley.

Por otro lado, el articulo 193 del ERJAFE establece como uno de los principios de la
potestad sancionadora de la Administracion a la irretroactividad de la ley. No obstante, también
permite la retroactividad de la ley, pero solo respecto a las disposiciones sancionadoras mas
favorables al presunto infractor.

De la misma manera, el articulo 30 del Cddigo Organico Administrativo (2016) contempla
el principio de irretroactividad de la ley dentro de sus principios del procedimiento administrativo
y menciona que aquellos hechos que constituyen infraccion deben ser sancionados de acuerdo a
las disposiciones vigentes al momento que esta se produce. Sin embargo, faculta al Administrador

para que pueda aplicar las disposiciones sancionadoras mas favorables con efecto retroactivo.

En concordancia con este principio se encuentra el articulo 7 del Cddigo Civil, que manda
lo siguiente: “La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo...” (Codigo
Civil, 2005)

De los articulos expuestos se deduce que la irretroactividad de la ley es por deméas un
principio arraigado al derecho ya que se considera una fuente importante en la creacién del
ordenamiento juridico que rige a la sociedad. Por consiguiente, este principio se debe considerar

parte del Derecho Administrativo.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en las diversas teorias existentes sobre este principio
es evidente que de una forma u otra se acepta cierto grado de retroactividad de la ley, pero este
dependeréa la mayoria de veces del legislador al momento de formular las leyes, asi como del juez

al interpretar la norma pertinente para resolver.

En mi criterio, la teoria de Roubier ha sido las méas aceptada y utilizada en el derecho
administrativo ya que es comun que el Administrador aplique las normas inmediatamente a las
situaciones en curso. Sin embargo, se debe advertir que la aplicacion del efecto inmediato de las
normas puede resultar en pérdida de derechos de los administrados como incertidumbre sobre las
reglas que han de regir nuestras actuaciones pues precisamente concibe que la ley podria modificar,

sin ser retroactiva, los efectos no realizados.
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2.2. Principio de seguridad juridica

Uno de los principios nucleares del Estado de Derecho es la seguridad juridica pues para
HOBBES es una connotacion natural a la organizacion politico estatal y encuentra en ésta su
justificacion. (Leguina, 1987, p. 34)

En este sentido, la seguridad juridica constituye un principio fundamental del Derecho
orientado a la conservacion de la sociedad ya que tiene como finalidad brindar certeza de la
juridicidad.

Para Garcia Manzano (2001), la seguridad juridica debe ser entendida como la certeza
adquirida respecto del ordenamiento juridico aplicable y los intereses que tutela, asi como la
expectativa justificada del ciudadano en cuanto a la actuacion del poder en la aplicacion del
derecho. (Luna, 2015, p. 57)

Asi pues, el destacado filésofo del derecho Luis Recasens Siches (1975) acertadamente
sefiala que, si se carece de “saber a qué atenerse en lo fundamental de las relaciones colectivas, de
un saber a qué atenerse ciertamente y con la seguridad de que efectivamente serd asi (porque para
imponerlo se empleara toda la coaccion necesaria), ha desaparecido el sentido del derecho” (Luna,

2015, p. 57)

El aspecto cuspide de este principio yace en la certeza juridica pues se entiende que esta se
traduce en la previsibilidad de las consecuencias juridicas de actos o hechos, esto es, prever la
valoracion gue el derecho da a sus acciones y, por tanto, los efectos derivados de esta. (Luna, 2015,
p. 56)

De no existir certeza y previsibilidad sobre el ordenamiento juridico aplicado y los
derechos tutelados, se constituye la denominada inseguridad juridica entendida como la
incertidumbre sobre la vigencia 0 no de una norma y la falta de claridad respecto a los efectos que
pudiesen derivar del acto. Por lo general, esto es provocado por el margen de discrecionalidad que

tiene el Administrador sobre el administrado.

Sin embargo, la consagracién de este principio no busca el congelamiento del
ordenamiento juridico pues sin duda entiende que el derecho evoluciona conforme la sociedad se
desarrolla por lo que no pretende erigirse en un valor absoluto, sino que la sociedad logre confiar

en la estabilidad y consolidacion del derecho respecto de sus actuaciones.
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El valor de este principio para el derecho es tal que se encuentra plasmado en la
Constitucion de la Republica del Ecuador, en su articulo 82: “El derecho a la seguridad juridica se
fundamenta en el respeto a la Constitucion y en la existencia de normas juridicas previas, claras,

publicas y aplicadas por las autoridades competentes.”

Asi también, el nuevo Codigo Orgénico Administrativo dentro de su capitulo segundo
denominado “Principios de la actividad administrativa en relacién con las personas” incluye al
principio de seguridad juridica y confianza legitima y el mismo dispone:

Art. 22.- Principios de seguridad juridica y confianza legitima. Las administraciones publicas actuaran

bajo los criterios de certeza y previsibilidad.

La actuacion administrativa sera respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la
propia administracién publica en el pasado. La aplicacién del principio de confianza legitima no impide
que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la politica o el criterio que emplearan en el

futuro. (Art. 22, COA) (Las negritas me corresponden)

De modo que, es evidente el rol de la seguridad juridica dentro del ordenamiento juridico
ya que no es mas que el componente del derecho que contribuye a la proteccion de los

administrados y a su vez con la conservacion y permanencia de la organizacion del Estado.

Ahora bien, el principio de la seguridad juridica reclama tanto la publicidad de las normas
pues les confiere notoriedad y certeza que les otorga libertad a los ciudadanos, asi como un
lenguaje claro y riguroso para que exista certeza sobre lo dispuesto evitando una textura abierta
que de apertura para hacer posible el pluralismo. (Blanquer, 2010, p. 1244 y 1246)

Ademas, este principio se articula y manifiesta en un conjunto de varios principios como
son los principios de legalidad, jerarquia normativa, publicidad e irretroactividad de las normas,
pero sin agotarse ya que, de ser asi, no hubiese sido formulado expresamente este principio. (Luna,
2015, p. 44 y 45)

Por otro lado, se advierte que también se encuentra consagrado el principio de confianza
legitima que se deriva del postulado constitucional de seguridad juridica, pero en lugar de
cuestionar la certeza de la norma, este principio se enfoca en la previsibilidad del cambio pues

protege la continuidad de una situacion creada por la misma administracion.
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Cabe destacar que, a diferencia de otras técnicas derivadas del principio de la seguridad
juridica, la funcion propia de la confianza legitima no es tutelar derechos adquiridos sino simples

expectativas. (Blanquer, 2010, p. 1288)

Estos principios persiguen que el poder del Estado no extralimite sus barreras y promueva
constantes alteraciones en el ordenamiento juridico sin garantias que aseguren la conservacion de

sus derechos en la mayor medida posible.

2.3. Principio de Legalidad

El principio de legalidad es el pilar fundamental del derecho administrativo por ser en

virtud del cual se logra el sometimiento de los ciudadanos al ordenamiento juridico.

Originariamente se desarrollaron dos doctrinas que interpretaron el principio de legalidad
de acuerdo a una vinculacion positiva o negativa de la Administracion, las cuales seran descritas

a continuacion. (Garcia; Fernandez, 2006, p 445)

2.3.1. Doctrina de vinculacién negativa y positiva del Derecho Administrativo

De acuerdo con esta doctrina, Meyer-Anschutz menciona que la Administracién podia
hacer no meramente aquello que la ley le autorice sino todo aquello que la Ley no prohiba, es
decir, la Administracion podia usar su discrecionalidad en aquello que la Ley no haya regulado.
(Garcia; Fernandez, 2006, p. 445)

Bajo estos lineamientos, los actos administrativos que emanaban de la discrecionalidad de
la Administracién no podian someterse a control judicial ya que son actos derivados de la libertad
autonoma por lo que no podrian ser fiscalizados por un Tribunal. (Garcia; Fernandez, 2006, p.
445)

A esto se le debe su nombre como la doctrina de la vinculacion negativa de la
Administracion por la ley. En la actualidad, se considera como una doctrina decepcionante pues la
legalidad como principio operaba en un margen estrecho arrastrando efectos injustos. (Garcia;
Fernandez, 2006, p. 446)

En contraposicion con la teoria expuesta surge esta construccion kelseniana que no admite

que ningun poder juridico que no sea desarrollado de una atribucion normativa precedente y por
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ello, la discrecionalidad solo se deriva de esta expresa atribucion antecedente de un poder

autonomico que admita semejante accion. (Garcia; Fernandez, 2006, p 448)

Asi pues, los actos y las disposiciones de la Administracion se someten al derecho y son
emitidos conforme a derecho y para alcanzar certeza de que el acto administrativo es valido, se
examina su relacion con el orden juridico y en la medida en que puede ser referida a un precepto

juridico o que se derive de él.

En este sentido, la maxima del Derecho Administrativo es todo aquello que no esta

permitido ha de entenderse prohibido.

2.3.2. Atribucién legal de Potestades

La legalidad otorga las facultades de actuacion a la Administracion y frente a estas
potestades nadie se encuentra en una situacién de deber u obligacion, sino en la inevitable sujecion
que vincula a soportar los efectos juridicos derivados del ejercicio de estas potestades y su posible
incidencia sobre la propia esfera juridica. (Garcia; Fernandez, 2006, p 451) Esto se explica por si
mismo cuando en la vida cotidiana, en determinada situacion un reglamento me afecte, una sancion

por no pago de impuestos, orden de expropiacidn de un terreno que pertenece al Estado y demas.

Dado que de este principio se derivan las potestades concedidas a la Administracion,
resulta imperante tratar este asunto dentro del mismo acépite debido que luego sera analizado el
comportamiento del SENADI frente a los trdmites anteriores a la entrada en vigor del Codigo de
Ingenios y de ser asi, es necesario mencionar a breves rasgos las facultades que como funcionarios
del Estado les han sido otorgadas, pero asi también lo limites que se tomaran en cuenta en el

ejercicio de sus funciones.

Garcia de Enterria (2006) menciona que “la potestad es siempre una derivacion del status
legal, por lo cual resulta inexcusable una norma previa que, ademas de configurarla, la atribuya en
concreto.” (Garcia; Fernandez, 2006, p 451) No obstante, se advierte que la figura juridica de la

potestad no le pertenece Unicamente a la Administracion.

Dichas potestades son atribuidas de forma distinta que bien obedece a las potestades

regladas o potestades discrecionales.
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Respecto al ejercicio de las potestades regladas, éstas mandan a la Administracion a la
exclusiva constatacion del supuesto de hecho al tipo legal contenido en el ordenamiento y a la
aplicacion de lo que la Ley ha determinado para dicho supuesto. Frente a esta potestad, la decision
de la Administracion debe limitarse a lo que la ley ha previsto de modo preciso y completo sin

estar sujeta a posibles interpretaciones de la Autoridad. (Garcia; Fernandez, 2006, p 498)

En cuanto a las potestades discrecionales de la Administracion se observa una clara
distincion al incluir en proceso aplicativo de la ley una estimacion subjetiva de la Autoridad dentro
del cuadro legal. Sin embargo, se debe aclarar que su estimacion no corresponde a una facultad
extra-legal anterior o marginal al derecho, por el contrario, esta facultad se encuentra configurada
por la ley y por ello ha sido atribuida a la Administracion con tal caracter. (Garcia; Fernandez,
2006, p 498)

Cabe destacar que, a diferencia de la construccion de la doctrina negativa, la
discrecionalidad de la Administracion no parte de la libertad autonoma de configuracién sino se
trata de una remision legal para completar el cuadro regulativo de la potestad, no de forma general

sino aplicado caso por caso de ser pertinente.

2.3.2.1. Discrecionalidad

Lo cierto es que la discrecionalidad de la Administracién es una facultad que no pretende
ser erradicada pues también es correcto que no todas las potestades pueden ser regladas. En funcion
de esto, Garcia de Enterria (2013) destaca el papel de control de los principios generales del

derecho respecto a las facultades discrecionales de la Administracion y menciona:

La Administracion —hay que repetirlo- no es un poder soberano, sino una organizacién subalterna
al servicio de la comunidad, y por esta simplicisima e incontestable razén no puede pretender
apartar en un caso concreto, utilizando una potestad discrecional, la exigencia particular y
determinada que dimana de un principio general del Derecho en la materia de que se trate. La Ley
que ha otorgado a la Administracion tal potestad de obrar no ha derogado para ella la totalidad
del orden juridico, el cual, con su componente esencial de los principios generales, sigue
vinculando a la Administracién. No tiene sentido por ello pretender ampararse en una potestad
discrecional para justificar una agresion administrativa al orden juridico, a los principios

generales, que no solo forman parte de éste, sino mucho més, lo fundamentan y lo estructuran,
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dandole su sentido propio por encima del simple agregado de preceptos casuisticos. (Garcia;
Fernandez, 2006, p. 520)

2.3.2.2. Arbitrariedad

Recapitulando, la potestad discrecional consiste en la facultad que tiene la Administracion
para realizar estimaciones subjetivas respecto de un supuesto, pero dentro de los limites que le
permite la ley. Ahora bien, esto no significa que la permisibilidad de la discrecionalidad

administrativa dispense conductas arbitrarias.

En este sentido, Garcia de Enterria menciona en su obra “Curso de Derecho
Administrativo” la distincion entre discrecionalidad legitima y arbitrariedad prohibida que hace el
profesor Martin Retortillo. Asi, la discrecionalidad legitima es todo aquello que se halla o debe
hallarse cubierto por motivaciones suficientes que pueden ser discutibles o no, pero considerables
en todo caso mientras que la arbitrariedad hace referencia a aquello que no tiene motivacion
respetable sino solo la conocida que denota poco esfuerzo de contrastacion y su caracter de

indefinible y su inautenticidad. (Garcia; Fernandez, 2013, p. 523)

Asi pues, las actuaciones de la Administracion se configuran arbitrarias cuando se verifica
que los hechos han sido falseados o desfigurados; cuando se ha tomado 0 no en consideracion
algun factor juridicamente relevante, o se ha introducido un factor que no lo es; si se ha obviado o
no el valor de este factor; y si tomados en cuenta todos los factores de obligada consideracion con
igual valor juridico, el razonamiento carece de errores que resulta inconsistente la realidad de los
hechos. (Garcia; Fernandez, 2013, p. 526)

En definitiva, la potestad discrecional y arbitrariedad son términos categéricamente
antagonicos que no guardan relacion entre uno y otro pues el uno parte de la ley mientras el otro

de la voluntad imperante de la Administracion.

2.4. Disposiciones Transitorias

Una vez expuestas las diversas teorias que interpretan este principio resulta pertinente
ahondar en un tema intimamente ligado a la colisién de las leyes debido a su transitoriedad en el

tiempo, es decir, el Derecho Transitorio.

Asi pues, Hernandez Gil (1980) manifiesta que:
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(...) cuando se habla de la retroactividad o irretroactividad de una norma se parte de la certeza de la norma,
que serd la norma vigente al tiempo de cuestionare sobre su aplicacién; cuando se acude al derecho
transitorio se parte de la certeza de la situacion, pero de la incertidumbre de cuél sea el derecho aplicable,

que es lo que las disposiciones transitorias determinan. (Verdera, 2006, p.115)

De esta manera, las disposiciones transitorias son las llamadas a solucionar las
controversias sobre la aplicabilidad de la ley precedente o la nueva ley al producirse un cambio
legislativo. En este caso es el legislador quien dispone de la via de las disposiciones transitorias
para establecer una postura respecto al caracter retroactivo o irretroactivo de la ley entrante.

Al respecto, Beatriz VVerdera menciona que cuando acontece el paso de una norma a otra
sin las referidas disposiciones esto produce un cambio brusco de las situaciones juridicas existentes

conduciendo a una auténtica inseguridad juridica. (Verdera, 2006, p.119)

Es el caso que el Codigo de Ingenios contempla varias disposiciones transitorias que
pretenden solucionar los inconvenientes que surgieron con su entrada en vigencia y que seran
examinadas con el fin de determinar si estas regulan solo situaciones que pudiesen acontecer en el

futuro o las ya existentes.

Asi pues, el inciso tercero de la disposicion transitoria tercera del Cédigo de Ingenios
(2016) ordena que los procedimientos que se estén sustanciando bajo la anterior Ley de Propiedad
Intelectual deben continuar con el procedimiento y términos establecidos en dicha ley, pero los
procedimientos iniciados a partir de la vigencia y promulgacion de este Codigo deben ser
sustanciados bajo el imperio del nuevo cuerpo legal y respecto de lo que no esté regulado se aplica
transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y deméas normativa hasta que sean expedidos los

reglamentos pertinentes.

De acuerdo con la primera lectura del articulo se concluye que los procesos de registro
iniciados antes de la vigencia del presente Cadigo seran sustanciados de acuerdo con lo establecido

en la ley precedente y asi el Cadigo regira inicamente para los tramites venideros.

No obstante, la disposicion décimo cuarta del Codigo de Ingenios establece lo siguiente:

DECIMO CUARTA. - Todo derecho de propiedad intelectual validamente concedido con la legislacion
nacional anterior al presente codigo, se regira por las disposiciones vigentes a la fecha de su otorgamiento,
salvo en lo que se refiere a plazo de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual

preexistentes se adecuaran a lo previsto en este cédigo.
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En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicaran las normas
contenidas en este Codigo.

Para el caso de procedimientos en tramite, el presente Cédigo regira en las etapas que aun no se hubiesen
cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (Las negritas me corresponden) (COESCC, 2016)

Esto quiere decir, contrario a la deduccion inicial, que el presente cambio de legislacion
contempla la retroactividad de grado maximo y medio de la ley al permitir que rija no solo para
situaciones juridicas futuras sino también sobre aquellas que no han culminado todas las etapas
dentro del procedimiento de registro de marcas e incluso sobre aquellas que ya fueron concedidas
respecto al tiempo de vigencia de los derechos legitimamente obtenidos por su titular.

Respecto de la ultima situacion, la retroactividad de la ley es clara mas si pretende incidir
sobre situaciones juridicas concedidas. Es el caso que una persona que inici6 el procedimiento
establecido para registrar su marca acogiéndose a la norma en ese momento vigente obtuvo el
registro por diez afos, pero de repente, entra en vigor un nuevo ordenamiento que fija un plazo de
menor duracion y de acuerdo con esta transitoria, el titular que siguié a cabalidad el procedimiento
ya no tendra derecho sobre su marca por diez afios sino cinco porque asi lo decidio el legislador.
Esto sin duda atenta contra el principio de irretroactividad de la ley sino ademas contra el principio

de seguridad juridica.

La realidad es que las marcas aun tienen diez afios de vigencia de acuerdo con el reciente
cambio legislativo, pero no es el caso de las variedades vegetales. De acuerdo con la ley de
Propiedad Intelectual, las variedades de vides y de arboles forestales, frutales y ornamentales
tenian un plazo de vigencia de veinte y cinco afos y las demas variedades de veinte afios, pero con
la entrada en vigor del Codigo de Ingenios esto cambid y ahora su duracién es de dieciocho y

quince afios respectivamente.

Respecto a esto, en primer lugar, es grave que el legislador haciendo uso de su potestad de
configuracion legislativa elabore leyes que en lugar de otorgarles mayores beneficios a los
ciudadanos regule en detrimento de sus intereses. Segundo, este cambio legislativo es la mejor

demostracién de lo peligroso que resultaria para el administrado la aplicacion retroactiva de la ley.
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Otro punto es en relacion a las etapas no culminadas ya que surgen varias interrogantes,
¢cudndo se considera finalizada una etapa? ¢la etapa finaliza con la concesion o negacion de la
marca? de ser negada la marca, ¢los recursos administrativos posibles de interponer son

considerados como etapas?

Lo cierto es que este asunto es de interés en esta investigacion, por cuanto se focaliza en el
cumplimiento de la disposicion transitoria tercera en relacion a los tramites de registro de marcas

iniciados antes de la vigencia y promulgacién del Cédigo de Ingenios.

No hay duda que un procedimiento sin mayores complicaciones se considere finalizado
cuando sea concedido el registro de la marca durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual.
Sin embargo, que se podria decir respecto a las solicitudes que se encuentran en la mitad del
proceso, esto es, cumplio con todos los requisitos formales, aprob6 el examen de forma, ocurre el
cambio legislativo e inicia el examen de fondo, o peor ain, no cumple con los requisitos formales,
le conceden un término para completarlos, entra en vigencia el Codigo de Ingenios, cumple con el
examen de forma y continua con el examen de fondo; asi también, qué sucede con las solicitudes
gue no obtuvieron una decision favorable, se deroga la ley de Propiedad Intelectual y quieren

interponer los distintos recursos administrativos que la ley les faculta.

De acuerdo con la disposiciéon transitoria tercera del Codigo de Ingenios, los
procedimientos que se encontraban sustanciandose bajo la anterior Ley de Propiedad Intelectual
deben continuar con el procedimiento y términos establecidos en dicha ley. Ahora bien, la
disposicion transitoria décimo cuarta establece que para los procedimientos en tramite regira, a
diferencia, el actual Cddigo respecto de las etapas que aun no se cumplieron a la fecha de su entrada

en vigencia.

En este sentido, resulta oscuro el sentido de la ley generando dudas respecto de su
aplicacién en relacién a los casos antes expuestos ya que se presta para que el Organo

administrativo pueda interpretar de diversas maneras la actual legislacion.

Retomando el inconveniente en torno a las etapas dentro del procedimiento de registro de
marcas, es prudente realizar un analisis sobre las posibles etapas que pudiese tener este tramite o
es posible que se interprete como una sola etapa que inicia cuando la solicitud es ingresada y

culmina con la resolucion del SENADI.
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Sin embargo existe otra posibilidad y es dividir el proceso en distintas etapas, es decir, se
puede decir que la primera etapa parte desde el ingreso de la solicitud hasta la realizacion y emision
de los resultados del examen de forma; la segunda etapa corresponderia al periodo de publicacion
de la marca, y presentacion y contestacion a las oposiciones si ese fuere el caso, y por ultimo, la
tercera etapa comprenderia la realizacion del examen de registrabilidad y emision de la resolucién
sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca. En caso de no interponerse oposicion, la

segunda y tercera etapa podria entenderse como una sola.

Por otra parte, si el registro de una marca es negado y el solicitante opta por interponer un
recurso administrativo podria decirse que da comienzo a una nueva etapa y éstas dependeran de

cuantos recursos administrativos se ingresen.

Lo mas importante de este asunto es que lo expuesto se deriva de mis interpretaciones de
la legislacién més no porque se encuentre claramente establecido y pues esto también sucede con
el 6rgano administrativo cuando decide aplicar la ley precedente o la actual tomando en cuenta

que existen dos disposiciones transitorias que se contradicen en sus mandatos.

Asi pues, recordemos que la funcionalidad de las disposiciones transitorias supone que el
transito de la antigua ley a la nueva se realice de la forma mas sutil posible lo cual resulta dificil

ante normas contradictorias y da apertura a que el funcionario pablico aplique a su discrecion la
ley.

Dicho esto, el andlisis que se realizara en el tercer capitulo seré crucial para determinar la
postura que el SENADI optd en aquellos procesos que no han concluido sus etapas o aquellos que
ya fueron resueltos negativamente y su titular interpuso recursos que ya no existen de acuerdo con
la ley vigente, pero si los contemplaba la ley de Propiedad Intelectual con la cual iniciaron el

procedimiento de registro de su marca.
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CAPITULO 111

Ha pasado mas de un afio desde que el Codigo Organico de la Economia Social de
Conocimientos entr6 en vigencia y derogo a la Ley de Propiedad Intelectual. La promulgacion de
este nuevo codigo implicé varios cambios en el tratamiento de la propiedad intelectual e industrial

en el Ecuador incluyendo al 6rgano estatal encargado de regular esta materia.

En todo caso, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) continué operando
hasta la creacion de la nueva autoridad nacional competente ahora instaurada y denominada
Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Por tal motivo, las resoluciones
analizadas en el presente capitulo fueron emitidas por el IEPI mientras continuaban en ejercicio

de sus facultades.

3.1. Andlisis de las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual emitidas
a partir de la vigencia del nuevo Cddigo

Las resoluciones elegidas para ser analizadas atienden a distintas situaciones posibles que
ocurren dentro del procedimiento de registro de una marca. Estas resoluciones fueron emitidas a

partir del 9 de diciembre de 2016, fecha de entrada en vigor del Codigo de Ingenios.

El estudio de diversas resoluciones emitidas durante el periodo de transicion de la ley
vigente en materia de propiedad intelectual pretende definir el criterio de la Administracion en
relacion al tema central de esta investigacion, es decir, el cumplimiento y aplicacion de la
disposicidn transitoria tercera respecto de los tramites iniciados durante la vigencia de la Ley de

Propiedad Intelectual.

Todas las resoluciones analizadas a continuacion resuelven tramites iniciados antes de la

vigencia del nuevo Cadigo pero que fueron emitidas luego de su entrada en vigor.

Es importante acotar que el siguiente andlisis estd dirigido a observar Unicamente la
correcta aplicacion de las distintas legislaciones en funcion de la disposicion antes citada por lo
gue no se dedicara tiempo a examinar la motivacién de fondo de la Administracion para conceder

0 negar el registro de una marca.
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3.1.1. Resoluciones sobre marcas concedidas o0 negadas sin oposicion (A)

e Mediante resolucion No. 0004186, de 13 de enero de 2017, notificada el 23 de enero de
2017 (en adelante resolucion Al), la Direccién Nacional de Propiedad Industrial del 1EPI
resolvié conceder el registro de la marca ORAL-B WHITE LUXE + DISENO DE
EMPAQUE A COLORES (& packing 13/1 color) solicitada por PROCTER & GAMBLE
BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, en clase internacional No. 3, el 20 de
febrero de 2013,

e Mediante resolucion No. IEPI_2017_RS 9307, de 11 de julio de 2017, notificada el mismo
dia y afio en curso (en adelante resolucion A2), la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial del IEPI resolvio negar el registro de la marca MARKA solicitada por AGRIPAC
S.A., en clase internacional No. 5, el 24 de octubre de 2014.

Para empezar, las resoluciones estan divididas en distintos considerandos y solo seran

analizados los que son de interés para esta investigacion. Siendo:

Primero. - Es fijada la competencia de la Direccién Nacional de Propiedad Industrial del
IEPI para resolver sobre la concesidén o negacion del registro de una marca de conformidad con
los distintos ordenamientos que rigen esta materia. Asi, la resolucion Al hace mencion al articulo
150 de la Decision 486 en concordancia con el articulo 363 del Cédigo de Ingenios y 211 de la
Ley de Propiedad Intelectual mientras que, la resolucion A2 se rige a lo dispuesto en el articulo
150 de la Decision 486 y 363 del Cddigo de Ingenios.

Afortunadamente, las tres leyes a las que se hace referencia establecen la competencia a la
Autoridad Nacional competente frente a lo cual no hay discusion. Sin embargo, aungue parece ser
un error involuntario de la resolucion A2, esto constituye una advertencia de la serie de problemas

que seran sefialados adelante.

Sexto. - Es evidente que para decidir si conceder o no el registro de una marca, la Direccién
Nacional de Propiedad Industrial debe observar el ordenamiento para verificar si el signo solicitado

cumple con los requisitos y no se encuentra prohibido su registro.

En este sentido, el inciso tercero de la disposicion transitoria tercera manda que los
procedimientos iniciados antes de la vigencia del Cédigo de Ingenios deben continuar su

sustanciacion de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, en las dos resoluciones
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se constata que para resolver dichos tramites Unicamente se consider6 la Decision 486 y el Codigo
de Ingenios al referirse a las prohibiciones contenidas en el articulo 135 de la Decision 486 en
concordancia con el articulo 360 del Codigo de Ingenios, asi como las prohibiciones relativas
contempladas en el articulo 136 de la Decision 486 y articulo 361 del Codigo de Ingenios.

De tal modo, surgen interrogantes sobre la actuacion de la Administracion respecto a los
tramites iniciados durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual ya que las presentes
resoluciones no dejan duda sobre la inobservancia de la ley anterior al momento de tomar una
decision.

Se advierte que muchos podrian considerar que esto no implica mayores problemas si todas
las resoluciones se rigen a la Decision 486, norma superior en materia de propiedad intelectual, y
mas aun si el Codigo de Ingenios dentro de su capitulo dirigido a Marcas contiene en su mayoria

las mismas normas de la Decision 486.

Sin embargo, el problema de la actuacion de la Administracion debe ser observado desde

la dptica de una errénea aplicacion de la ley ya que los presentes tramites deben ser resueltos de

conformidad con lo establecido en Ley de Propiedad Intelectual y remitiéndonos al principio de

legalidad, la Administracién debe hacer lo que la ley le ordena y, por tanto, estos tramites deberian

ser resueltos de acuerdo con la ley precedente.

En efecto, una de las acepciones del principio de legalidad es que las resoluciones
administrativas estan sometidas en cuanto a su contenido, a las disposiciones que integran las
estructuras superiores; comprendiéndose asi que cuando el acto administrativo es contrario al

ordenamiento juridico incurre en un vicio.

3.1.2. Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas con oposicion (B)

e Mediante resolucion No. 0012701, de 28 de diciembre de 2016, notificada el 30 de
diciembre de 2016 (en adelante resolucion Bl1), la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial resolvid rechazar la oposicion interpuesta por ANDLAND OVERSEAS S.A.y
conceder el registro de marca DULOXETAL FPC, solicitada por ITALPHARMA
DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD., en clase internacional No. 33, el 28 de abril
de 2015.
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e Mediante resolucion No. 146-2016-1EPI-GYE-OP, de 30 de diciembre de 2016, notificada
el 12 de enero de 2017 (en adelante resolucion B2), la Subdireccién Regional IEPI
Guayaquil resolvio rechazar la oposicion presentada por la compafiia PRODUCTOS
PARAISO DEL ECUADOR S.A. (PRODUCTOS PARAISO) y conceder el registro de la
marca XFIT MAS LOGOTIPO solicitada por la Sra. Lina Lucia Contreras Chinchilla, en
clase internacional No. 25, el 11 de enero de 2015.

e Mediante resolucién No. 2215245, de 18 de septiembre de 2017, notificada el 22 de
septiembre de 2017 (en adelante resolucion B3), la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial resolvio6 aceptar la oposicion interpuesta por CHURCH & DWIGHT CO. LTD.
y denegar el registro del signo FRESHFEM solicitado por NEGRETE CASANOVA,
PILAR CATALINA, en clase internacional No. 5.

e Mediante resolucion No. 2215878, de 27 de noviembre de 2017, notificada el 18 de
diciembre de 2017 (en adelante resolucion B4), la Direccion Nacional de Propiedad
Intelectual resolvié rechazar la oposicion presentada por la compafiia SIGMA
ALIMENTOS CONGELADOQOS, S.A. DE C.V. y conceder el registro de la marca
RELLENOS DEL CHEF MAS LOGOTIPO solicitada por el Sr. FERNANDO JAVIER
LOZADA AGUAS, en clase internacional No. 29, el 12 de julio de 2016.

e Mediante resolucion No. 2215939, de 19 de diciembre de 2017, notificada el 22 de
diciembre de 2017 (en adelante resolucion B5), la Direccion Nacional de Propiedad
Intelectual resolvié aceptar la oposicidon presentada por la compafiia FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE MEDICINA S.A. FARCOMED vy denegar el registro de la marca
MEDICAL CARE solicitada por el NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGYS)
LIMITED, en clase internacional No. 36, el 16 de marzo de 2016.

e Mediante resolucion No. 2216240, de 7 de febrero de 2018, notificada el 20 de febrero de
2018 (en adelante resolucién B6), la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvio
negar la oposicion interpuesta por MOUSER ELECTRONICS, INC. y conceder el registro
del signo MAUSER SPEZIAL (& LOGO), solicitado por HSUEH-FEN YU, en clase
internacional No. 9, el 20 de marzo de 2015.

Estas resoluciones han sido agrupadas porgque comparten elementos similares que destaco

a continuacion.
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Para empezar, las solicitudes de registro de marcas fueron ingresadas durante la vigencia
de la Ley de Propiedad Intelectual por lo que iniciaron este proceso sometiéndose al anterior
ordenamiento. Ademas, terceros interesados se opusieron al registro de todos los signos
solicitados, no obstante, destaco que la fecha de presentacion de la oposicion respecto de algunas

solicitudes es posterior a la entrada en vigor del Cédigo de Ingenios.

Asi se observa que dentro del tramite de registro del signo RELLENOS DE CHEF MAS
LOGOTIPO, la oposicion fue interpuesta el 16 de mayo de 2017, esto es, ulterior a la promulgacion

del nuevo Cdédigo y su importancia sera resaltada adelante.

En cuanto al primer considerando, la resolucion B2 observa Gnicamente el articulo 150 de
la Decision 486 y articulo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual para designar la competencia a
la Direccion Nacional de Propiedad Industrial. Es facil deducir que por ser emitida en el mes de
diciembre de 2016 no fue siquiera considerado el Cdodigo de Ingenios debido a la etapa de
transicion, sin embargo, se puede observar que la resolucion B1 también fue emitida en el mes de
diciembre 2016 y esta si considerd al articulo 363 del Cdédigo de Ingenios en cuestion de

competencia del érgano designado para resolver.

Mientras tanto la resolucién B3, B4, y B5 omiten considerar lo establecido por la Ley de
Propiedad Intelectual respecto a la competencia, a diferencia de las resoluciones mencionada antes
B1 y B6 que citan tanto el articulo 150 de la Decision 486, articulo 363 del Codigo de Ingenios en

concordancia con el articulo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Seguidamente, el considerando sexto de las resoluciones contiene la decision motivada de
la Administracion sobre la concesion o negacion del registro de la marca solicitada y resulta que
en todas las resoluciones excepto la resolucion B2 fueron resueltos de conformidad con las normas

del Cédigo de Ingenios, pese a ser procesos iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual.

Es el caso que la resolucion B2 fue emitida el 30 de diciembre de 2016 y notificada el 12
de enero de 2017, esto es, cuando el Codigo de Ingenios ya estuvo vigente desde el 9 de diciembre
de 2016. La Administracion argumenté su decision sobre conceder el registro de la marca
observando si ésta no incurria en alguna de las prohibiciones establecidas en la Decision 486 en
concordancia con el literal a) del articulo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual en relacion al

riesgo de confusion y posible asociacion del pablico consumidor con la marca opositora.
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Para concluir, la resolucion B2 menciona que el presente acto administrativo es susceptible
de los recursos administrativos establecidos en el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual,
recurso de reposicion, recurso de apelacion y recurso de revision contemplado en el Estatuto del
Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva (ERJAFE).

Por el contrario, las resoluciones B1, B3, B4, B5 y B6 resolvieron conceder o negar
respectivamente el registro de las marcas solicitadas en observancia de las normas contempladas
en el art. 134 de la Decisidn 486 en concordancia con el art. 359 del Cddigo de Ingenios respecto
del cumplimiento de los requisitos, asi como de las prohibiciones contenidas en el art. 136 literal

a) de la Decision 486 en concordancia con el art. 361, numeral 1 del Codigo de Ingenios.

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial finaliza dichas resoluciones mencionando
que el presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en
el Art. 597 del Cédigo de Ingenios.

Habiendo expuesto el panorama, si solo es considerada la resolucion B2 se deduce que la

Administracion continud con los mismos criterios en la elaboracion de sus resoluciones pese al

cambio de legislacion ya vigente en ese momento v que no es sino desde enero de 2017 gue

automaticamente cambian de legislaciéon sin mayor criterio y comienzan a emitir resoluciones

intercambiando con los articulos del Cédigo de Ingenios. (El resaltado me pertenece)

Lo curioso es que la primera resolucién analizada manifiesta lo contrario al remitirse a la
Ley de Propiedad Intelectual en todo su contenido siendo necesario mencionar que fue emitida

con diferencia de dos dias en comparacion con la resolucion B1.

Por tales motivos y por otros que seran expuestos mas adelante, el inconveniente es que no
hay un criterio uniforme en la aplicacién de la legislacién por parte de la Administracién ya que
de lo contrario no habria el caso de la resolucién B6 emitida el 17 de febrero de 2018 que al menos
en cuestion de competencia toma en cuenta lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual
aunque sea de igual manera un tramite iniciado con la ley precedente al igual que las otras

resoluciones.

Esto deja en evidencia la falta de comprension por parte de la Administracion sobre la

legislacion y sus facultades que exponen al administrado a posibles vulneraciones de sus derechos.

-67 -



3.1.3. Resoluciones al recurso de reposicion (C)

Mediante resolucion No. 2214603, de 23 de junio de 2017, notificada el 3 de julio de 2017
(en adelante resolucion C1), la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvio:
aceptar el recurso de reposicion interpuesto por ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO. LTD.; revocar la resolucion No. 1113041 mediante la cual se resolvid
negar el registro de la marca PREVAGIC, en clase internacional No. 5, solicitada el 13 de
febrero de 2015; y por tanto, conceder su registro y emitir el titulo correspondiente.
Mediante resolucion No. 340-2017-1EPI-GYE-OP, de 20 de noviembre de 2017, notificada
el 27 de noviembre de 2017 (en adelante resolucion C2), la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial resolvid: rechazar el recurso de reposicion interpuesto por VITA
ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG; ratificar la resolucion No. 006-2015-
IEPI-GYE-OP mediante la cual se resolvié conceder el registro de la marca VITA-5
TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD, solicitada por la Sra. IVONNE JARAMILLO
CAMARGO, en clase internacional No. 5, el 25 de abril de 2012; y por tanto, conceder su
registro y emitir el titulo correspondiente.

Mediante resolucion No. 2216254, de 15 de febrero de 2018, notificada el 21 de febrero de
2018 (en adelante resolucion C3), la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvio:
aceptar el recurso de reposicion interpuesto por ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO. LTD.; revocar la resolucion No. 1112000 mediante la cual se resolvio
negar el registro de la marca KINESIOL, en clase internacional No. 5, solicitada el 19 de

junio de 2015; y por tanto, conceder su registro y emitir el titulo correspondiente.

De acuerdo con el articulo 597 del Cédigo de Ingenios, la competencia para resolver los

recursos administrativos la tiene la Autoridad competente en la materia de manera que, las tres

resoluciones C1, C2 y C3 fijan la competencia a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial en

virtud del articulo mencionado en concordancia con los articulos 357 y 359 de la Ley de Propiedad

Intelectual y 90 del reglamento a la misma.

En cuanto a los fundamentos legales tomados en cuenta en las resoluciones C1 y C2

respecto del registro de los signos solicitados, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial

observo si cumplian con los requisitos contemplados en el art. 134 de la Decision 486 en

concordancia con el art. 359 del Codigo de Ingenios ademas de verificar si no incurrian en las
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prohibiciones contenidas en el art. 136 literal a) de la Decisidn 486 en concordancia con el numeral

1 del art. 361 del Codigo de Ingenios para conceder los registros de las marcas solicitadas.

Para culminar, la Direccion sefial6 que los presentes actos pueden ser susceptibles de los

recursos administrativos establecidos en el articulo 597 del Cddigo de Ingenios.

Habiendo expuesto de forma sucinta los puntos pertinentes de ambas resoluciones, es
evidente que en cuanto a la competencia no hay discusién y mas aun cuando se consideré la Ley
de Propiedad Intelectual para designarla. Por el contrario, al realizar un examen de fondo sobre las
marcas solicitadas se observa nuevamente que la Administracion se remite a lo que esta normado
en el Codigo de Ingenios y en este sentido, es importante destacar que la resolucion C1 decide
sobre un recurso de reposicion interpuesto el 21 de febrero de 2017, es decir, cuando ya estuvo

vigente el Codigo de Ingenios.

De lo expuesto surge entonces la interrogante expuesta en el capitulo dos de esta
investigacion sobre si este recurso es considerado entonces como una nueva etapa dentro del
procedimiento de registro en relacién a lo establecido por la disposicion transitoria décimo cuarta

del Cddigo de Ingenios. No obstante, la respuesta no es muy clara si consideramos el caso de la

resolucion C2 ya que este recurso de reposicién fue ingresado el 27 de febrero de 2015 lo que

implica que la Ley de Propiedad Intelectual alin se encontraba vigente vy, por tanto, este recurso se

entenderia sometido a lo que rige la ley precedente. Sin embargo, esta interpretacion no seria

correcta si se consideran las actuaciones expuestas de la Administracion; por lo que por reiterada
ocasion parece ser que la Autoridad competente en lugar de realizar un proceso exegético de la

transicion de legislaciones en funcidon de las facultades que le fueron otorgadas, aplica

arbitrariamente la ley a discrecién del funcionario a cargo del tramite. (El resaltado me pertenece)

En este orden de ideas, es pertinente recordar que la Administracion no puede pretender
ampararse en una potestad discrecional para justificar una agresién administrativa al orden juridico
pues esta desvirtuando por completo la existencia de esta potestad excepcional que tiene la
Administracion y ademas reitero, no significa que ésta pueda ser utilizada a conveniencia o

facilismo de la Autoridad.

Como contrapartida, retomo la resolucién C3 que curiosamente sorprende con la aplicacién

del ordenamiento pertinente. En efecto, en el primer considerando respecto de la competencia se
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alude a los articulos 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del reglamento a la misma
otorgandole a la Direccidén Nacional de Propiedad Industrial la facultad para conocer y resolver el

recurso presentado.

Asi también, cuando la Administracion expuso los fundamentos para conceder el registro
del signo KINESIOL al parecer realiz el examen de registrabilidad en virtud del cumplimiento
de los requisitos dispuestos en el articulo 134 de la Decision 486 en concordancia con el articulo
359 del Codigo de Ingenios y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual ademas de las prohibiciones
contenidas en el articulo 136 de la Decision 486 en concordancia con el articulo 361 del Codigo

de Ingenios y articulo 96 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por ultimo, sefiald que el presente recurso es susceptible de los recursos administrativos
establecidos en el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, recurso de apelacién y recurso

de revision ante el Comité de Propiedad Intelectual.

Es indispensable mencionar que la resolucion C3 fue emitida en el afio 2018 respecto de
un recurso de reposicion interpuesto el 21 de octubre de 2016; por lo que sin lugar a dudas también
cumple con los supuestos que las demas lo hacen pero que al parecer esta vez el criterio del
funcionario a cargo fue distinto y en mi opinién cumple con la disposicion transitoria tercera del
Cadigo de Ingenios. Esto refleja sin duda alguna, la hipo6tesis mencionada antes sobre la
arbitrariedad con la que la Administracién actla pues no hay razén que justifique resoluciones
motivadas bajo ordenamientos distintos a pesar de ser todos tramites iniciados con la Ley de
Propiedad Intelectual.

3.1.4. Resoluciones de recursos de apelacién (D)

e Mediante resolucion No. 0008 — 2017 — CPI — 2S, de 17 de enero de 2017, notificada el 19
de enero de 2017 (en adelante resolucion D1), el Comité de Propiedad Intelectual resolvio
rechazar el recurso de apelacion interpuesto por UNIVERSAL PROTEIN
SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION; revocar la
resolucion No. 1107588 que resuelve conceder el registro de la marca solicitada; rechazar
la oposicién presentada por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION
d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION; y negar de oficio el registro del signo ANIMAL
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MARKET, en clase internacional No. 5, solicitada el 5 de octubre de 2012, por JAMES
BROWN PHARMA C.A.

Mediante resolucion No. 0049 — 2017 — CPI — 2S, de 30 de enero de 2017, notificada el 31
de enero de 2017 (en adelante resolucion D2), el Comité de Propiedad Intelectual resolvio
rechazar el recurso de apelacion interpuesto por MCDONALD’S CORPORATION; y
ratificar la resolucion No. 1107805 mediante la cual la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial decidio conceder el registro de la marca ENJOY YOUR MOMENT, en clase
internacional No. 43, solicitada el 12 de abril de 2012, por DD IP HOLDERLLC.
Mediante resolucion No. 164 — 2017 — CPI — 1S, de 31 de marzo de 2017, notificada el 7
de abril de 2017 (en adelante resolucion D3), el Comité de Propiedad Intelectual resolvio
rechazar el recurso de apelacién interpuesto por SERTECPET S.A.; y ratificar la resolucion
No. 1107758 mediante la cual la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvid
conceder el registro de la marca DISENO, en clase internacional No. 42, solicitada el 11
de noviembre de 2011, por XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,
LTD.

Mediante resolucion No. 464 — 2017 — CPI — 1S, de 29 de diciembre de 2017, notificada el
8 de enero de 2018 (en adelante resolucion D4), el Comité de Propiedad Intelectual resolvio
negar el recurso de apelacion interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA.; y ratificar la
resolucion No. 2214386 mediante la cual la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
resolvio rechazar el recurso de reposicion interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA. y
ratifico la decision de conceder el registro de la marca SELLADOR, en clase internacional
No. 5, solicitada el 24 de octubre de 2014, por AGRIPAC S.A.

Dado que las resoluciones expuestas fueron emitidas por el Comité de Propiedad

Intelectual seré notable un cambio de criterio en la aplicacion de cada legislacion.

Respecto a la competencia, las resoluciones D1, D2, D3 y D4 comparten criterios al actuar

en funcion de la disposicion transitoria tercera del Codigo de Ingenios y designar al Comiteé de

Propiedad Intelectual competente para conocer y resolver el recurso de apelacion de conformidad

con el articulo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Acto seguido, la concesion o denegacion de los registros de las marcas solicitadas

respectivamente estuvo sujeta a un examen de registrabilidad mas prolijo por parte de cada sala
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del Comité de Propiedad Intelectual y esto se afirma en relacion a los pronunciamientos sefialados

a continuacion.

Dicho esto, las resoluciones reflejan que para encontrar la viabilidad del registro de los
signos solicitados se realiz6 un estudio profundo no solo legal sino ademas doctrinario respecto a
los requisitos esenciales que se necesita para que una marca sea registrada. Asi también, se verifico
que los signos solicitados no estén encasillados dentro de alguna de las prohibiciones establecidas

en el ordenamiento.

En este sentido, las resoluciones D1 y D2 argumentan su decision citando Unicamente la
Decisidn 486 ya sea en relacion al cumplimiento de requisitos de registrabilidad asi como sus
prohibiciones. A consideracion de la Administracion, la marca ANIMAL MARKET incurria en
las prohibiciones contenidas en al articulo 135 literal b y e que hacen referencia a la carencia de
fuerza distintiva que no le permitieron constituirse como marca mientras que el signo ENJOY
YOUR MOMENT cumplié con todos los requisitos del articulo 134 de la Decision 486 vy, por

tanto, se concedio su registro.

Cabe destacar que pese a no mencionar en sus fundamentos de derecho a la Ley de
Propiedad Intelectual tampoco se comete el error de referirse al Codigo de Ingenios como norma
pertinente para estos tramites, incluso es posible agregar que en ambos actos administrativos se
establece que, de ser el caso, son susceptibles de recurso de reposicién contemplado en el articulo

365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por otra parte, las resoluciones D3 y D4 reflejan que la Autoridad competente concedio el
registro los signos solicitados considerando lo dispuesto en el articulo 134 de la Decision 486 en
concordancia con el articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de los requisitos
requeridos para su registrabilidad al igual que observé lo dispuesto en los articulos 135 y 136 de
la Decision 486 en concordancia con los articulos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual

para determinar si no incurria en alguna prohibicién para su concesion.

Es importante destacar que la resolucion D4 resolvio un recurso de apelacion interpuesto
el 30 de junio de 2017 lo cual retoma reiteradamente uno de los problemas iniciales, esto es, el
Cadigo de Ingenios ya estaba vigente cuando fue presentado el recurso por lo que supuestamente

seria pertinente remitirse a la ley vigente de acuerdo con la disposicion transitoria décimo cuarta.
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No obstante, la disposicion transitoria tercera contempla lo contrario y por tanto, es la ley

precedente la que rige estos procedimientos.

Para finalizar, las resoluciones D3 y D4, contrario a las resoluciones D1 y D2, establecen

que ambos actos administrativos son susceptibles de impugnacion de conformidad con el articulo

597 del Codigo de Ingenios y 306 del COGEP surgiendo otro inconveniente en cuanto al recurso

de reposicion excepcional que no contempla la ley vigente.

3.1.5. Resoluciones al recurso extraordinario de revision (E)

Mediante resolucion No. 0063 — 2017 — CPI — 2S, de 31 de enero de 2017, notificada el 6
de febrero de 2017 (en adelante resolucion E1), el Comité de Propiedad Intelectual
resolvio: 1) rechazar el recurso extraordinario de revision interpuesto por WELLA GMBH
(antes WELLA AG.); 2) revocar de oficio la resolucion No. 1102374 mediante la cual la
Direccidon Nacional de Propiedad Industrial resolvio aceptar la oposicion interpuesta por
JAFER LIMITED vy negar el registro del signo OCEAN SPRITZ solicitado por WELLA
AG., 3) negar la oposicion presentada por JAFER LIMITED, y 4) conceder el registro del
signo OCEAN SPIRITZ en favor de WELLA GMBH, en clase internacional No. 3,
solicitada el 15 de enero de 2010.

Mediante resolucion No. 044 — 2018 — CPI — 1S, de 31 de enero de 2018, notificada el 6
de febrero de 2018 (en adelante resolucién E2), el Comité de Propiedad Intelectual
resolvio: 1) aceptar el recurso extraordinario de revision interpuesto por ALIBABA
GROUP HOLDING LIMITED; 2) revocar la resolucion No. IEPI_2015 RS 007154
mediante la cual la Direccion Nacional de Propiedad Industrial concedio el registro del
signo ALIPAY solicitado por MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA., y 3) negar el
registro del signo ALIPAY en favor de MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA., en

clase internacional No. 35, solicitada el 9 de marzo de 2015.

Como se ha dicho antes, la competencia sea de la Direccion Nacional de Propiedad

Industrial o del Comité de Propiedad Intelectual no es un tema en discusion y dado que la

disposicion transitoria tercera del Codigo de Ingenios asi lo contempla, la resolucién E1 y E2

declararon competente a la sala de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia

con el articulo 178 del ERJAFE, norma aplicable para los procedimientos administrativos.
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Acerca del examen de registrabilidad efectuado por la Administracion, la resolucion E1 se
distingue de la resolucion E2 al contener dentro de las normas observadas para resolver al articulo
196, literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el articulo 136, literal a) de
la Decision 486 respecto del riego de confusion con una marca antes registrada o solicitada en la

misma clase internacional.

Cabe destacar que para concluir la Autoridad establecié que este acto administrativo es
susceptible de recurso de reposicion o de impugnacion en sede contencioso administrativa por lo
que una vez mas llama la atencion la complejidad de las distintas situaciones que plantea la
Administracion para el solicitante que solo pretende el registro de su marca si debe estar expuesto

a distintos criterios segun el funcionario asignado a su caso.

Mientras en la resolucion E2, la Sala del Comité de Propiedad Intelectual observd
Unicamente los articulos antes citados de la Decision 486 para negar el registro del signo ALIPAY.
Para finalizar, la Autoridad, a diferencia de la resolucion antes citada, sefiald6 que dicho acto es

susceptible de los recursos administrativos establecidos en el articulo 597 del Codigo de Ingenios.

3.1.6. Resoluciones al recurso de reposicion (F)

e Mediante resoluciéon No. 191 — 2017 — CPI — 1S, de 28 de abril de 2017, notificada el 8 de
mayo de 2017 (en adelante resolucion F1), el Comité de Propiedad Intelectual resolvio: 1)
rechazar el recurso de reposicion interpuesto por AGRIPAC S.A.; 2) ratificar la resolucion
No. 107-2015-CPI-1S mediante la cual el Comité de Propiedad Industrial negé de oficio el
registro del signo OPTICAN Y DISENO solicitado por AGRIPAC S.A. en clase
internacional No. 5, solicitada el 25 de agosto de 2011.

e Mediante resolucion No. 403 — 2017 — CPI — 1S, de 29 de diciembre de 2017, notificada el
4 de enero de 2018 (en adelante resolucion F2), el Comité de Propiedad Intelectual
resolvio: 1) aceptar el recurso de reposicion interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A.
y GRUPO EL COMERCIO C.A, 2) revocar la resolucién No. 84-2013-CPI-1S mediante
la cual el Comité de Propiedad Industrial concedié el registro del signo CRECER EN
FAMILIA solicitado por EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. en clase
internacional No. 16, solicitada el 22 de septiembre de 2006., y 3) negar el registro de dicha

marca.
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e Mediante resolucion No. 059 — 2018 — CPI — 2S, de 5 de marzo de 2018, notificada el 7 de
marzo de 2018 (en adelante resolucion F3), el Comité de Propiedad Intelectual resolvio: 1)
aceptar el recurso de reposicion interpuesto por MOTORS & ARMATURES, INC.; 2)
revocar la resolucién No. 0196-2016-CPI-2S mediante la cual el Comité de Propiedad
Intelectual nego el registro del signo MARS solicitado por MOTORS & ARMATURES
INC., en clase internacional No. 9, solicitada el 9 de mayo de 2011, y 3) conceder el registro

del signo solicitado.

Es importante acotar que estas resoluciones fueron insertadas en la investigacion con la
finalidad de confirmar si el SENADI, antes IEPI, se encuentra resolviendo el recurso excepcional
de reposicion que no estad contemplado en el nuevo Cédigo de Ingenios y que, al parecer por la
mayor parte de resoluciones expuestas, el Administrador no lo ha tomado en cuenta al momento

de sefialar los recursos de posible interposicion contra estos actos administrativos.

Como se ha dicho antes, el Comité de Propiedad Intelectual ha realizado un esfuerzo mayor
en el ejercicio de sus funciones y es que se puede coincidir que todos los actos administrativos
emitidos por este 6rgano no contemplan las normas de la ley vigente en materia de propiedad
intelectual respecto del fondo del asunto, por el contrario se observa que en muchas de las
resoluciones si se remiten a la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con la Decision 486,
0 en su defecto, solo a la Decisidn 486, indistintamente si el recurso fue interpuesto en vigencia o

no del Cadigo de Ingenios.

El objetivo principal de exponer las mencionadas resoluciones es observar la actuacion de
la Administracion desde la promulgacion y publicacion de la nueva legislacion en materia de
propiedad intelectual y asi determinar la correcta o incorrecta aplicacion de la ley en los tramites
iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual y su vinculacién directa en la posible afectacion a
los principios generales del derecho que fueron desarrollados en el capitulo dos de esta

investigacion.

En este sentido, se recuerda que el inciso tercero de la disposicién transitoria tercera del
Cadigo de Ingenios ordena que los procedimientos gque estaban sustanciandose conforme la Ley
de Propiedad Intelectual seguiran el procedimiento y términos establecidos en dicha ley, pero
aquellos que son iniciados en vigencia del Caodigo deben ser desarrollados conforme a las normas

establecidas en este cuerpo legal.
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Como contrapartida, se encuentra la disposicion décimo cuarta del Cdédigo de Ingenios
(2016) en la que en su altimo inciso se dispone que el presente CAdigo rija en las etapas que aun

no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

Por estas razones, el panorama de la Autoridad competente no resulta facil al momento de
decidir la legislacion aplicable para cada proceso, pero tampoco justifica una actuacién sin mayor
mérito de investigacion y comprension del sentido de la ley que demuestra falta de interés en

implicaciones de sus actuaciones para el administrado.

Después del andlisis de distintas resoluciones emitidas durante este periodo de transicion
se reflejo la vulneracion al principio de legalidad, irretroactividad de la ley y seguridad juridica.

En el capitulo Il fueron mencionados los principios estudiados en esta investigacion y sin
duda su transgresion se origina de violaciones directas de la Constitucion, infracciones groseras a

la ley y otros tantos criterios.

De acuerdo con André de Laubaderé (1984), la ilegalidad o violacion del ordenamiento
juridico en el procedimiento o expedicidn de un acto administrativo puede ser causado cuando
existe desviacion del procedimiento. Este autor sostiene que consiste en que la Administracion ha
observado, en efecto, un procedimiento administrativo, pero no el previsto por la ley para ese

supuesto, aungue coincidan parcialmente uno y otro procedimiento. (Araujo, 2009, p. 23)

En funcion de lo expuesto, la disposicién tercera del Codigo de Ingenios citada por la
Autoridad en la mayor parte de resoluciones analizadas ha dejado establecida la sumision a la ley
de Propiedad Intelectual respecto de los tramites ingresados previamente. Por tal razén es
importante recordar que el sometimiento de la Administracion a la ley y al Derecho en sus
actuaciones es el principio de legalidad en sentido estricto y acudiendo a las doctrinas expuestas
en el capitulo anterior, la Administracién tiene vinculacion negativa respecto a la ley ya que no

puede tomar iniciativas que la ley prohibe o adoptar medidas contrarias a lo dispuesto.

Dicho esto, resulta importante acudir nuevamente a lo establecido en la disposicion
transitoria tercera del Codigo de Ingenios ya que la norma es clara cuando ordena que los tramites
iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual continden su procedimiento en funcion de este
ordenamiento y por tal motivo, no se explica por qué la Administracion ha decidido actuar en

contra de lo dispuesto por la norma pertinente en esta materia.
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Ahora bien, al realizar el estudio del Cddigo de Ingenios en lo pertinente a esta
investigacion se observd una norma contradictoria con la disposicion transitoria tercera expuesta
y la misma fue mencionada en el segundo capitulo. Se trata de la disposicion transitoria décimo
cuarta del Cadigo de Ingenios (2016) y esta dispone que, para el caso de procedimientos en tramite,
el presente Cadigo regira en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada

en vigencia.

En este sentido, dicha disposicion puede ser interpretada como una puerta abierta para que
el 6rgano competente en esta materia, haciendo uso de las facultades que tiene, admita la aplicacion
y remision al Codigo de Ingenios respecto de los trdmites de registro de marcas iniciados con la
ley anterior pero cuyo procedimiento no ha culminado aun. No obstante, muchas de las
resoluciones analizadas antes deciden sobre etapas del proceso iniciadas durante la vigencia del
nuevo Codigo pero que en el marco de derecho se tomo en cuenta lo establecido por la Ley de
Propiedad Intelectual siendo entonces confusa la aplicacion de esta norma y, sobre todo, la

interpretacion que la Administracion le ha dado a la misma.

Ademas, se afiade que ni la ley, ni el reglamento definen cuales son las etapas dentro del
procedimiento de registro de una marca asi que se constatd en algunas de las resoluciones
expuestas que también esto puede ser comprendido distintamente de acuerdo a la sana critica de
cada funcionario del SENADI. En consecuencia, se elaboran resoluciones motivadas
juridicamente bajo distintos ordenamientos a pesar de que los trdmites sobre los cuales decide la

Administracion cumplan con los mismos supuestos.

Ciertamente, cuando este principio habla sobre la sumisién de la Administracion al
Derecho y a la Ley se destaca que al aludir al Derecho se encuentran inmersos los principios
generales del derecho que no necesitan ser norma escrita para ser cumplidos pues representan
elementos esenciales del Derecho y, por tanto, tienen un papel activo dentro del mismo.

Refiriéndome al principio de irretroactividad de la ley, la Constitucion ampara el principio
de seguridad juridica y de acuerdo a lo expuesto en el segundo capitulo, no existe seguridad
juridica sino va de la mano con la irretroactividad de la ley. Asi también, el articulo 7 del Codigo
Civil establece que la ley rige para lo venidero por lo que no hay duda que en nuestro ordenamiento

se protege este principio.

-77 -



Si bien es cierto, es posible que de acuerdo a cada situacion se admita excepcionalmente la
retroactividad de la ley, pero solo cuando se otorgan derechos mas favorables al ciudadano y

definitivamente no es el caso.

Lo cierto es que hay tantas teorias que definen la irretroactividad o retroactividad de la ley
que no ha sido posible llegar a un criterio universal que resuelva definitivamente los problemas
que se suscitan cuando existen cambios legislativos pues lo que esta claro es que el conflicto no

esta en las leyes sino en la naturaleza de las situaciones sobre las que éstas recaen.

De acuerdo con la autora Beatriz Verdera Izquierdo, todas las cuestiones que envuelven al
derecho transitorio deben ser resueltas a partir y en funcion del principio de irretroactividad de las

leyes, si bien, no una concreta teoria. (Verdera, 2006, p.131)

La realidad es que existen solicitudes de registro de marcas que fueron ingresadas bajo la
vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que quiere decir que su titular inicié un proceso
sometiéndose a ciertas normas y asumiendo el riesgo de obtencion bajo lo dispuesto por dicho
ordenamiento. De manera puntual me refiero a que el peticionario o solicitante se somete al
procedimiento que exige la ley para la consagracién del derecho del que se cree asistido confiando

en el sistema.

Ahora bien, han sido varias las resoluciones expuestas que demuestran que este principio
no fue considerado, no por la nueva ley en materia de propiedad intelectual, sino por el criterio de

la Administracién al momento de resolver.

En estos términos, si el principio que rige es el de irretroactividad de la ley, la retroactividad
es el efecto excepcional de que una ley sea aplicada a hechos acaecidos con anterioridad a su
entrada en vigencia, esto es siempre de derecho estricto y, por tanto, debe ser establecido

expresamente por el legislador. (Barros, 1995, pag. 3)

Lo cierto es que cuando el legislador elaboré el Codigo de Ingenios incluyé dentro de sus
articulos disposiciones transitorias que supuestamente solucionarian los futuros problemas sobre
el alcance de la ley. En efecto, la disposicion transitoria tercera mencionada varias veces remite a
la aplicacion de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de aquellos procedimientos de registro

de marcas iniciados antes de la emision y publicacion del nuevo Codigo.
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Al respecto, se sostiene que cuando el legislador ha formulado disposiciones transitorias lo
correcto es acudir a éstas y no que sea la Administracion quien determine el derecho que aplicara
segun el caso; por lo que ademas de derivarse en una vulneracién del principio de irretroactividad
de la ley también se transgrede el principio de legalidad por cuanto no se estd cumpliendo a

cabalidad lo ordenado por la ley competente en esta materia.

Por consiguiente, la retroactividad es una institucién excepcional que también afecta la
seguridad juridica ya que el derecho establece las consecuencias que tendran nuestros actos, y por
lo mismo, prevén los resultados conforme a lo que esta normado, de modo que, si la ley es
modificada se altera el marco de previsiones que inicialmente determinaron nuestro actuar.
(Barros, 1995, pag. 3)

Es el caso que desde la entrada en vigor del Cédigo de Ingenios se han emitido resoluciones
sobre solicitudes de marcas anteriores a su vigencia en funcion a lo dispuesto por este Cédigo en

lugar de observar la Ley de Propiedad Intelectual como ordena la misma normativa vy

principalmente los principios generales del derecho antes sefialados. (El resaltado me pertenece)

Es inevitable que de existir violacion al principio de legalidad e irretroactividad de la ley
se derive finalmente en la transgresion al principio de seguridad juridica pues sin duda hablamos
de actos administrativos que la Autoridad, en funcion de la potestad que le ha sido otorgada, los

emite.

En este sentido, este principio protege la certeza del ciudadano sobre el ordenamiento
juridico aplicado y derechos tutelados asi como las consecuencias o efectos que de sus actuaciones
se podrian derivar. Por este motivo, la Administracién debe observar este principio en todas sus

actuaciones.

Ahora bien, las resoluciones analizadas son una clara demostracién del ejercicio de la
potestad discrecional del SENADI derivada en arbitrariedad por cuanto se evidencian actuaciones

inadecuadas en funcion de la erronea aplicacion de la normativa pertinente como de sus efectos.

No es posible que un érgano del Estado, que goza de las facultades que le fueron asignadas
para regular y controlar lo pertinente en materia de propiedad intelectual, observe arbitrariamente
la normativa que a su libre criterio aplica o; peor adn, sin comprension alguna de lo dispuesto en

la ley resuelva que fueron iniciados con la ley anterior, en ambos se interpuso una oposicion antes
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de la entrada en vigencia del Cddigo de Ingenios, y los dos casos son resueltos en el periodo de

transicion pero cada uno bajo distintos ordenamientos de acuerdo al criterio del funcionario.

En palabras de Norberto Bobbio (2006) la técnica juridica de ningin modo puede, en su
actividad interpretativa orientada a la aplicacion de las normas, “eludir el presupuesto fundamental
sobre el que se sostiene todo el ordenamiento de las leyes”, es decir, “el principio de la

certidumbre” de las leyes o seguridad juridica. (Luna, 2015, p. 51 y 52)

Ademas, la presuncién de legitimidad que envuelve a los actos administrativos es un asunto
importante pues implica confianza del administrado en la estabilidad de las relaciones instauradas
y derechos conseguidos. De modo que, el solicitante de una marca que inici6 el procedimiento de
registro al amparo de Ley de Propiedad Intelectual, espera que la resolucion emitida por la
Autoridad sea motivada en funcién de lo que dicha ley dispone. Esto supone también, la remision
a los recursos previstos en ella, incluyendo el recurso de reposicién normado en el articulo 365 de

la ley anterior bajo la cual se dio inicio al tramite.

Es entonces preocupante que la Administracion ejerza su potestad para resolver sobre el
registro de una marca de la forma que lo ha venido haciendo, ya que no hay duda que sus
resoluciones carecen de un mayor analisis y comprensién sobre la aplicabilidad del respectivo
ordenamiento afectando directamente a la expectativa razonablemente fundada del ciudadano

respecto de la actuacion de la Autoridad en aplicacion del derecho.

También llama la atencion que siendo un 6rgano del Estado cuyas atribuciones estan
envueltas de responsabilidad con los administrados respecto de la ejecucion de sus actuaciones no
tenga el mayor interés de discutir este inconveniente y ponerse de acuerdo al menos entre
directrices sobre la aplicacion de la norma de acuerdo a las singularidades que presente cada

tramite.

En consecuencia, la seguridad juridica protegida por la norma suprema si ha sido
transgredida por el SENADI ya que este principio ademas de exigir la certeza del ordenamiento
juridico aplicable y los intereses tutelados también protege la confianza del administrado frente a

las consecuencias de hechos y comportamientos, es decir, la predecibilidad de los efectos juridicos.

Esto confluye con la proteccién del principio de confianza legitima y segun Fernandez

Montalvo (2002), implica que la Administracion no puede adoptar medidas que resulten contrarias
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a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus resoluciones y en funcién de las cuales,

los administrados han actuado.

Por otra parte, es claro que las lagunas y antinomias afectan al sistema normativo y por
tanto al principio de seguridad juridica pues no es posible que exista previsibilidad de las
situaciones y relaciones juridicas si el ciudadano desconoce o tiene dudas sobre las normas a las
que esta sujeta su conducta y los posibles efectos que se puedan derivar. Esto lo puntualizo porque
en el capitulo anterior se sefialé que la disposicion transitoria décimo cuarta estad en conflicto

directo con la disposicion transitoria tercera respecto de la cual se desarroll6 esta investigacion.

Como fue mencionado antes, la disposicion transitoria tercera dispone que en cuanto a los
procedimientos que estaban siendo sustanciados conforme la Ley de Propiedad Intelectual deberan
seguir su curso bajo la misma norma y solo aquellos tramites que ya fueron ingresados a partir de
la vigencia del nuevo Cddigo observaran lo establecido en este ordenamiento e incluso permite
aplicar transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento en aquello que no se
encuentre normado respecto de las nuevas solicitudes de registro presentadas desde el 10 de
diciembre de 2016.

Por el contrario, la disposicidon transitoria décimo cuarta ordena que el nuevo Cédigo rija
para las etapas de procedimientos en trdmite que alin no se cumplan a la fecha de entrada en
vigencia de este ordenamiento, de modo que surgen interrogantes en funcién de la aplicabilidad o

no de la norma anterior.

Primero, esta norma tal como se encuentra planteada transgrede de forma directa a los
principios de irretroactividad y seguridad juridica, ya que no es posible que un procedimiento de
registro de marcas que inicié bajo los lineamientos determinados por una ley, en medio del tramite
observe una nueva normativa y asi se convierta en una cuestion de pura suerte que el contenido
normativo permanezca igual y no afecte al proceso del cual teniendo supuestamente certeza sobre
su ordenamiento juridico aplicable, el titular decidié someterse al proceso de registro incurriendo

en costos y confio en los efectos que se podrian derivar.

Seguidamente, esta disposicion alude a las etapas que no se han cumplido dentro de un
procedimiento y es inevitable preguntarse ¢cuales son estas etapas? ¢Cuantas etapas tiene un

procedimiento? ;Qué sucede con aquellas “etapas” que iniciaron, pero no han concluido?
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Por ejemplo, es el caso de una solicitud que habiendo superado el examen de forma se
encuentra en el periodo del examen de registrabilidad para una posterior emision de una resolucion
y como no ha concluido, la Autoridad simplemente se remite al nuevo Cédigo; o, al contrario, se
trata de una solicitud que fue ingresada poco antes del cambio de legislacion asi que no ha
finalizado ninguna “etapa” y, por tanto, todo el proceso lo concluiria de acuerdo con lo establecido

en el Cddigo de Ingenios.

De la lectura de las resoluciones no se observo que la Administracion se haya remitido
expresamente a esta disposicion. Sin embargo, como fue expuesto antes, son varios los casos en
los que el IEPI ahora SENADI resolvié trdmites iniciados cuando estaba en vigor la Ley de
Propiedad Intelectual motivando su decision bajo lo establecido por el nuevo Codigo.

Aun asi, no es clara la postura de la Administracién pues como se ha dicho antes, hay
tramites que cumpliendo con los mismos supuestos fueron resueltos en funcién de ordenamientos
distintos por lo que no hay duda que existe desconocimiento y falta de compresion de la norma

por parte del 6rgano competente.

Se debe agregar que la funcion del ahora denominado SENADI es cumplir con las
atribuciones de control, regulacion, optimizacion y seguimiento en materia de derechos de
propiedad intelectual sujetandose a lo que indica la norma, pero si ésta es oscura o presenta lagunas

resulta dificil garantizar el cumplimiento eficiente de sus funciones.

En suma, luego de haber discutido los distintos aspectos que se han originado en torno a la
aplicacién de los distintos ordenamientos competentes en materia de propiedad intelectual durante
este periodo de transicion resulta evidente la necesidad de gque una solucion sea planteada y
ejecutada de forma inmediata; con el fin de detener la emision de resoluciones respecto de tramites
iniciados antes del 9 de diciembre de 2016 que bien pueden observar la Ley de Propiedad
Intelectual o el Codigo de Ingenios para motivar su decision de acuerdo al criterio de cada
funcionario del SENADI.

3.2. Nulidad o anulabilidad del acto administrativo

Segun el autor Agustin Gordillo (2013), son cuatro los elementos esenciales del acto
administrativo: competencia, objeto, voluntad y forma. La ausencia de alguno de estos elementos

provoca la anulabilidad, nulidad o inexistencia del acto administrativo segun el caso en concreto.
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La situacion expuesta en esta investigacion abarca un vicio de voluntad, en el sentido que
la Administracion prescindio de la sujecion a la ley o a la prueba, o razona falsamente, con lo cual
se funda en su sola voluntad personal; aclarando que, aunque el funcionario posea en determinados
casos cierto margen de discrecionalidad, esto no implica bajo ningin concepto que pueda actuar
arbitrariamente. (Gordillo, 2013, p. 331)

Dentro de este criterio se encuentra la motivacion del acto, es decir, las circunstancias de
hecho y de derecho que han llevado a la emision del acto y que constituyen la fundamentacion
factica y juridica con que la Administracion supone justificar la legitimidad de su decision. En este
sentido, es indispensable que el acto contenga: cuales son los hechos que se consideran probados,
cudl es la prueba que se invoca; qué valoracion reciben; qué relacién existen entre tales hechos y
lo que el acto dispone; qué normas concretas son las que se aplican al caso; y, por qué se las aplica;
siendo entonces también la aplicacion incorrecta del ordenamiento que corresponde a cada caso
mas que un problema de forma, un problema de fondo, ya que es uno de los elementos que

constituye al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisién. (Gordillo, 2013, p. 352 y 353)

En efecto, Gordillo sostiene que el acto puede tener sustento en el ordenamiento juridico
en cuanto al objeto que decide, pero no justifica en su motivacién las razones por las cuales dicho

objeto estd, en efecto, en concordancia con el orden juridico. (Gordillo, 2013, p. 335)

Lo cierto es que las resoluciones que han sido analizadas tratan sobre registro de marcas y
fue mencionado en el primer capitulo que la norma contendida en el Codigo de Ingenios no difiere
por completo de aquello que estaba dispuesto en la ley anterior sobre esta materia en particular.
En consecuencia, las resoluciones a las que ha llegado la Autoridad sobre la concesion o negacion
del registro de la marca solicitada ventajosamente compartirian criterios iguales bajo una u otra

normativa.

No obstante, hago énfasis en que el objeto de esta investigacion era analizar el
cumplimiento de la disposicién transitoria tercera del nuevo Cédigo por parte del IEPI ahora
SENADI y del estudio de las resoluciones es evidente que existe vicio en el razonamiento juridico
sobre el que fundamenta su decision. En otras palabras, la Administracion no ha hecho un analisis
razonado Yy razonable del derecho que, aungue la decision no parezca contravenir algun derecho

es de todos modos ilegitima.

-83-



Por tales motivos, estos actos presentan un vicio de arbitrariedad ya que el funcionario
opto, sin mayor observancia de la norma, aplicar el Codigo de Ingenios para resolver sobre marcas
que habian sido solicitadas antes de su vigencia, obviando ademas alguna explicacion de sus
motivos para resolver en funcion de dicha norma. Esto se traduce en que la Administracion lo
dispuso asi porque fue su voluntad, lo cual es gravisimo y provoca la antijuridicidad en su

conducta.

Por lo manifestado antes, es innegable que estos actos presentan un vicio de arbitrariedad
y la consecuencia juridica que corresponde asignar al acto dependera de la importancia que en
cada caso concreto tenga el vicio cometido. Si bien es cierto, la norma se mantuvo igual respecto
de los requisitos de registrabilidad de una marca como de las prohibiciones puntualmente citadas
en cada acto, el cumplimiento de lo ordenado expresamente por la ley concatenado con el respeto
a los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad juridica no son en absoluto una cuestion

sometida a la voluntad de la Administracion sino de acatamiento obligatorio.

Es asi que lo pertinente es que estos actos deriven en una nulidad o anulabilidad segun la
gravedad que la Autoridad le pudiese otorgar al vicio al momento de evaluar de acuerdo a las
circunstancias de cada caso pero que en cualquiera de las dos consecuencias juridicas que se

otorguen siempre sera un vicio.

De acuerdo con el Codigo Organico Administrativo, la nulidad absoluta o relativa de un
acto debe ser interpuesta mediante un recurso 0 un reclamo administrativo y no limita un
determinado periodo de tiempo para su interposicion lo que es importante sobre todo para los casos
que fueron resueltos hace mas de un afio desde la vigencia de este Codigo. Sin embargo, perseguir
la nulidad o anulabilidad de estos actos no elimina por completo el problema pues los funcionarios

podran seguir resolviendo tal como lo vienen haciendo.

Es por esto que para los actos futuros lo ideal es reformar el Cédigo de Ingenios con ciertas
directrices sobre la aplicacion de la ley anterior dentro de los tramites iniciados hasta el 8 de
diciembre de 2016.

3.3. Propuesta de reforma al Cddigo de Ingenios

Los argumentos expuestos antes explican el motivo de esta investigacion y en funcién de

ellos, se encuentra que una reforma al Cédigo de Ingenios seria una solucién util y efectiva para
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las proximas resoluciones que se emitan y sobre todo que sea una herramienta para garantizar la

proteccion de los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad juridica.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

e Texto anterior

“DECIMO CUARTA. - Todo derecho de propiedad intelectual validamente concedido con la legislacion
nacional anterior al presente codigo, se regira por las disposiciones vigentes a la fecha de su otorgamiento, salvo
en lo que se refiere a plazo de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual preexistentes se

adecuaran a lo previsto en este cddigo.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicaran las normas contenidas

en este Codigo.

Para el caso de procedimientos en tramite, el presente CAdigo regiré en las etapas que ain no se hubiesen
cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (COESCC, 2016)

e Alternativa de reforma

DECIMO CUARTA. - Todo derecho de propiedad intelectual validamente concedido con la legislacion nacional
anterior al presente codigo, se regira por las disposiciones vigentes a la fecha de su otorgamiento, salvo en lo
que se refiere a plazo de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual preexistentes se adecuaran

a lo previsto en este cddigo.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prérrogas se aplicaran las normas contenidas

en este Cadigo.

Los procedimientos que se encuentran en tramite a la fecha de vigencia de este Cddigo, continuaran

sustancidndose hasta su conclusiéon conforme con la normativa vigente al momento de su inicio, salvo en lo que

este CAdigo sea més favorable a los intereses del solicitante. (El resaltado me pertenece)

La propuesta de reforma expuesta busca eliminar la posibilidad de aplicacion retroactiva
de la ley salvo en lo que beneficie al titular de la marca solicitada, pues como se mencioné en el

capitulo segundo es posible contemplar la retroactividad de la ley de forma excepcional siempre

que esta represente un beneficio para el administrado y no implique un detrimento de sus derechos.

Asi mismo, deja claro que la Ley de Propiedad Intelectual aplica hasta la finalizacion del
procedimiento por lo que pretende que esta discusion de las “etapas” que no se hubieren cumplido

no sea un problema que cause confusion al momento de determinar la ley pertinente en cada caso.
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Concluyo destacando que de esta forma es posible asegurar que exista seguridad juridica
en el sentido que a través de esta reforma se pretende que exista certeza, certeza en cuanto sea
reflejada en el respeto por parte de los funcionarios del Estado al ordenamiento juridico; certeza

en que la nueva norma serd aplicada para lo venidero y, por tanto, certeza en sus resoluciones.
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CAPITULO IV

4.1. Conclusiones

4.1.1. Laentrada en vigencia del Cédigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion incorpord como elimind normas dirigidas al registro de marcas, que en
su mayoria son una transcripcion de los articulos de la Decision 486. Sin embargo, también fueron

incorporadas otras prohibiciones absolutas.

4.1.2. Latransformacion de un ordenamiento juridico implica con certeza un cambio en la forma
de regulacion de una determinada materia, lo cual muchas veces incide sobre las situaciones del
pasado. Es asi que, las disposiciones transitorias tienen la finalidad de sosegar este proceso para
los ciudadanos, determinando con claridad el derecho aplicable tanto para las situaciones juridicas

existentes como para aquellas que estan por nacer.

De modo que, si éstas no existen 0 son oscuras en su contenido es probable que se produzcan
complicaciones que giran en torno a la fuerza que ejerce cada una, por lo que resulta indispensable
fijar limites dentro de los cuales la ley precedente o la ley vigente pueden actuar respecto de los
distintos hechos, situaciones o relaciones juridicas. Dando lugar a la vulneracion de algunos de los
principios generales del derecho, como es el caso de esta investigacion, entre la disposicion

transitoria tercera y disposicion transitoria décimo cuarta del Cddigo de Ingenios.

4.1.3. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), antes denominado IEPI, es un
organo del Estado designado para regular y controlar los derechos en materia de propiedad
intelectual, lo que supone que la Administracion debe ejercer las atribuciones que le fueron
otorgadas responsablemente frente a los administrados. Sin embargo, el analisis de las resoluciones
emitidas durante el periodo de transicion legislativo me permiten concluir que las actuaciones de
la Administracion, més alla de responder a la discrecional que posee, son en realidad el resultado
de comportamientos arbitrarios ya que la norma prevé la aplicacion de la Ley de Propiedad
Intelectual para aquellos tramites iniciados con anterioridad al Codigo de Ingenios; lo que implica

que el derecho aplicable para cada caso no esta sujeto a interpretaciones de la Autoridad.
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4.1.4. Los principios generales del derecho son sin duda una fuente en la creacion del derecho
que no pueden ser considerados como simples criterios morales sino por el contrario, constituyen

valores basicos de un ordenamiento.

En este sentido, las actuaciones del SENADI han transgredido el principio de legalidad,
irretroactividad de la ley y seguridad juridica por cuanto no es posible que existiendo una
disposicion transitoria que ordena la remision a la ley precedente dentro de los tramites anteriores
no sea tomada en cuenta; que ademas se pretenda la retroaccion de la ley frente a dichas situaciones
juridicas anteriores, como son, solicitudes presentadas antes de la vigencia del Cédigo de Ingenios;
y en definitiva, afecte a la certeza del administrado sobre el ordenamiento juridico aplicable y la
previsibilidad sobre los efectos que puedan derivar de sus actos, como por ejemplo la posibilidad
de interponer un recurso de reposicion bajo el articulo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Como resultado, estos tres principios coexisten y constituyen valores administrativos ya que de la
gestion del poder publico depende la suerte de los derechos y las libertades de los administrados,
y de suyo, el destino convivencial del conjunto. (Dromi, 2003)

4.1.5. La declaracion de nulidad o anulabilidad de los actos administrativos se produce por los
vicios que estos contengan y precisamente durante el desarrollo de esta investigacion se verificd
la utilizacion incorrecta del ordenamiento juridico incorrecto por parte del IEPI para la motivacion
de sus actos. En consecuencia, la superacion de estos vicios cometidos por la Administracion, en
lugar de considerarse como simple errores de forma, deben ser considerados como errores de fondo
ya que demuestran la actuacion arbitraria de la Autoridad al inobservar lo dispuesto por el Cédigo
de Ingenios.

Ademas, la justificacién de que la norma en lo pertinente no cambid entre la Ley de Propiedad
Intelectual y el Codigo de Ingenios no debe ser tomada en cuenta, pues de ser asi resultaria una
cuestion de suerte si los derechos e intereses del administrado son o no afectados y es claro que

esto transgrede lo promulgado por los principios generales del derecho citados.
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Sin embargo, la utilizacion del recurso mencionado no representa una solucién definitiva frente a
las recurrentes actuaciones desatinadas del SENADI y es por eso que con la reforma al Cédigo de
Ingenios se pretende que la norma sea clara y precisa de manera que no esté sujeta a estimaciones

subjetivas de la Autoridad.

4.2. Recomendaciones

4.2.1. EI Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, como érgano que actla en representacion
del Estado, deberia asumir sus funciones con responsabilidad, esto es, capacitar a su personal,
conocer los cambios legislativos respecto de las normas pertinentes a la materia que regulan,
realizar un control cualitativo y efectivo sobre las actuaciones de cada direccion y elegir a
funcionarios competentes para asumir los cargos; pues de sus decisiones dependera la proteccion
y garantia de los derechos de los administrados.

4.2.2. Debido a las actuaciones de la Autoridad, seria util analizar la implementacion de un
sistema de sanciones efectivas para los funcionarios del SENADI que cometan actos que vulneren
los intereses del administrado por razones de desconocimiento e/o inobservancia de la norma con

la finalidad de que el servidor publico asuma con compromiso el cargo que le ha sido asignado.

4.2.3. Es necesario educar al servidor publico como al administrado para erradicar la equivocada
concepcion en cuanto al primero sobre el cumplimiento mecanico de sus funciones sin mayor
analisis o entendimiento de las mismas y que muchas veces se traduce en el simple seguimiento
de modelos ya implementados; asi como del segundo respecto a la admisibilidad de “simples”
equivocaciones de los funcionarios y por tanto, convalidacidn de sus actos por falta de reclamo

pues se entiende que hay mayor confianza en instancias judiciales que administrativas.
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ANEXO A: Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas sin oposicion
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Numero de Resolucion: vy 4 “I'
Tramite No. IEPI-UIO-PI-SD-2013-35715-RE ORAL-B WHITE LUXE + DISENO DE EMPAQUE
A COLORES (& packaging 13/1 color)

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccién Nacional de Propiedad
Industrial.- Quito, 13 de enero de 2017 a las 11h30.- VISTOS: La solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2013-35715-
RE, presentada por PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, el 20 de febrero
de 2013, publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 578, para el registro del signo ORAL-B WHITE
LUXE + DISENO DE EMPAQUE A COLORES (& packaging 13/1 color), que protegera los productos de
la Clase Internacional No.3, especificados en la solicitud.

Que, el término para presentar oposiciones vencio el 13 de junio de 2013, sin que ninguna persona haya
ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que, de conformidad con el articulo 150 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con
el articulo 363 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion,
y de la Disposicion Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal; y conforme lo dispuesto en 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.

Realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Direccién, no se desprende
registro alguno sobre un signo semejante o igual al solicitado, de manera que no existe impedimento legal
para conceder el signo ORAL-B WHITE LUXE + DISENO DE EMPAQUE A COLORES (& packaging 13/1

color).

Que, la solicitud no incurre en las prohibiciones contenidas en el articulo 135 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 360 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, ni las prohibiciones relativas establecidas en el articulo 136 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 361 del Cédigo Orgéanico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; y,

Por estas consideraciones, en ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del articulo 359 de la Ley
de Propiedad Intelectual a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, y en virtud de la delegacion del 09
de septiembre de 2015, contenida en la Resolucién No.058-2015-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestion de
Signos Distintivos.

RESUELVE:

CONCEDER el registro del signo ORAL-B WHITE LUXE + DISENO DE EMPAQUE A COLORES (&
packaging 13/1 color), a favor de PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY,
que protegera los productos de la Clase Internacional No.3, especificados en la solicitud. Procédase a la
emision del respectivo titulo, para su inscripcion y registro en el protocolo. Notifiquese.-

RAZON: En Quito, qtﬁlgcm a notifique la resolucion que antecede, a PROCTER & GAMBLE
BUSINESS SERVICES CAZIA ANY, depositada en el casillero 1Q-10. Certifico.-

Ab. C. Guillermo Palmay
SECRETARIO
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Numero de resolucion: IEPI 2017 RS 9307
Tramite No.IEPI-2014-24231 de registro del signo: MARKA

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direcciéon Nacional de
Propiedad Industrial.- Quito, a 11 de julio de 2017 18h00 .-

ANTECEDENTES

El 24 de octubre de 2014, AGRIPAC S.A., presenta(n) solicitud de registro del signo MARKA, que
protegera los productos de la Clase Internacional No. 5, especificados en la solicitud.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que, de conformidad con el articulo 150 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, en
concordancia con el articulo 363 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién, y de la Disposicion Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, la Direccién
Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad, para otorgar o denegar una
solicitud de un signo.

SEGUNDO.- Que, realizada la btisqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta
Direccién se desprende la existencia de la marca registrada MARKAR, con titulo 5977-12, emitido el
05 de septiembre de 2012, para proteger la Clase Internacional No. 5, a favor de IMPORTADORA
INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE, vigente hasta 27 de julio de 2022.

TERCERO.- Que, comparado el signo solicitado MARKA con el registrado MARKAR, se determina
que son semejantes grafico-visuales, fonético-auditivas e ideoldgico-conceptual capaces de producir
confusién en el publico consumidor, ademdas los signos estdn destinados a proteger productos
pertenecientes a clases internacionales relacionadas, por lo tanto la concurrencia de los signos en un
ambito comtn daria lugar a error en el ptblico consumidor. Con estos antecedentes, hay que declarar la
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incompatibilidad entre estos signos similares y asi evitar que el signo registrado vea menoscabado su
fuerza en el mercado por la dilucién de su caracter distintivo y diferenciador.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 1-IP-87, al respecto manifesto: “...
Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador
que permite al empresario considerar suyo el producto o 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, més ain que su novedad u originalidad — que
siempre seran relativas — constituye el requisito indispensable para que la marca exista juridicamente”.

CUARTO.- En este sentido, el riesgo de asociacién es una consecuencia del riesgo confusionista. En
este, supuesto el consumidor no adquiere un producto o un servicio por otro sino que por la creencia
erronea, 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. Si existe la posibilidad de que esto
suceda o la duda, la oficina nacional competente debera rechazar la solicitud posterior.

QUINTO.- Que, entre el signo solicitado MARKA con el registrado MARKAR, existen semejanzas
capaces de provocar confusién y asociacion, siendo deber de esta Direccion Nacional vigilar que tal
circunstancia no suceda.

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 363 del Codigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién y se encuentra inmerso en las
prohibiciones del articulo 136 letra a) de la citada Decision y del articulo 361 numeral 1.) del Cadigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién.

Por estas consideraciones, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 363 del Cédigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, y en concordancia con lo
establecido en los incisos primero y segundo de la Disposicion Transitoria Tercera del mismo cuerpo
legal, en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del articulo 11 del Cédigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién a la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial.

RESUELVE: 1) NEGAR el registro del signo MARKA, solicitado por AGRIPAC S.A., que protegera
los productos de la Clase Internacional No. 5, especificados en la solicitud; y, 2) Disponer el archivo
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del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art.
597 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; o por
via jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.
Notifiquese.-

Angel Velasquez Sanchez
EXPERTO PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS (E)
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Tramite No. IEPI-2015-16748 de registro del signo DULOXETAL FPC.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPL- QUITO D.M.,, a 28 de
diciembre de 2016, a las 08h35.

ANTECEDENTES:

El 28 de abril de 2015, ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. solicité el registro
del signo DULOXETAL FPC, para proteger los productos de la clase internacional 05, especialmente
“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, niaterial para apésitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes;
productos para la destruccion de animales dariinos; fungicidas, herbicidas.”

El 03 de septiembre de 2015, ANDLAND OVERSEAS S.A. presenté oposicion al registro del signo
solicitado, argumentando que es titular en ECUADOR del signo DULOX, para proteger productos de la
clase internacional 05.

El 26 de enero de 2016, THE ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. contesto la
oposicion presentada, y en fecha 20 de junio de 2016 consigné escrito de pruebas.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los articulos 150 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, 363 del Cédigo Orgénico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacié6n y la Disposicion Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal,
en concordancia con el articulo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesién o denegacion del registro de

una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y
ser susceptible de representacion grafica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer
elementos que lo hagan distintivo respecto del producto o servicio objeto de proteccion y sus
propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos
productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que realizada la blisqueda en los archivos de la Direccion Nacional de Propied
Industrial, se ha podido verificar que el opositor ANDLAND OVERSEAS S.A. posee titulo de regis

Av. Republica 396 y Diego de

KGH
Almagro - Edificio
FORUM300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5,6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec
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Nro. 4036-09 del signo DULOX para proteger productos de la clase internacional 05, vigente hasta el 14
de agosto de 2018.

CUARTO.- En relacién con el cotejo marcario el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
determinado en fecha 15 de febrero de 2001, Proceso 30-1P-2000:

“Este Tribunal se inclina por la ftesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la
confundibilidad debe tener un estudio y andlisis mds prolijo evitando el registro de marcas cuya
denominacion tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un
producto confundiéndose con ofro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daio
irreparable a la salud humana, mds ain en consideracion que en muchos establecimientos, aun
medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico
de turno”.

QUINTO.- Que realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto se puede observar lo siguiente:

DULOXETAL FPC DULOX
(SIGNO SOLICITADO) (SIGNO REGISTRADO)

Teniendo en cuenta que se trata de productos enmarcados dentro de la clasificacién internacional 05, y
por ende, requieren un mayor cuidado al momento de efectuar el cotejo marcario, al comparar los
signos en conflicto se puede determinar que las similitudes entre ambos (reproduccién total del signo
registrado) podrian causar el efecto de confusién o asociacién en los consumidores. En consecuencia, el
signo solicitado DULOXETAL FPC en su conjunto no posee suficientes elementos que le hagan
distintivo.

SEXTO.- Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisi6n 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Art. 359 del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién, por consiguiente se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas
en el Art. 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Art. 361 numeral 1 del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion.

Por lo expuesto, esta Direccién Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultade en
virtud de la delegacion que consta en la Resoluciéon No. 011-2016 DNPI-IEP], de 01 de agosto de 2015:

RESUELVE:

1.- ACEPTAR.- la oposicién propuesta por ANDLAND OVERSEAS S.A.

Av. Republica 396 y Diego de
KGH
Almagro - Edificio
FORUM300 Flanta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/3940010
info@iepi.gob.ec
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2.-NEGAR.- el registro del signo DULOXETAL FPC, solicitado por ITALPHARMA DEVELOPMENT
& INDUSTRIES CO. LTD. para proteger los productos de la clase internacional 05, especialmente
“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, material para apdsitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes;
productos para la destruccion de animales daiiinos; fungicidas, herbicidas.”

3.-ORDENAR el archivo del expediente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597
del Cédigo Organico de la Economia Social de lgs Conbcimientos, Creatividad e Innovacién; o por via
jurisdiccional ante uno de los Tribunal Digtritales de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE.-

.
LA, -

S AGNOS AV,
Abg/Ana P(or})ti;sbé‘éhoa 0{,—:;
s am 7
ROPIEDAD INDUSTRIAL

DELEGADA DE LA DIRECCION NACIONA
4w

g 122

3 0DICI0E

. <
RAZON.- Certifico que el dia de hoy, notifiqié “con la providencia que antecede a
ITALPHARMA DEVELOPMENT & I - LID. en el Casillero IEPI UIO No. 10; y a,

UDE]

5
¥

Elaborado por: Nombre y apellido: %~ | Fecha: Sumilla:
Abg. Katherine Gonzélezﬁ"‘v\."z'lﬂ__i‘_i_%?_\_,w"
Hernandez )

Revisado por: Nombre y apellido: Fecha: Sumilla:
Abg. Ana Pontén Ochoa

Aprobado por: Nombre y apellido: Fecha: Sumilla:
Abg. Ana Pontén Ochoa
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Tramite No. 2015-4662 de registro de marca de producto XFIT MAS LOGOTIPO.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPL.- Subdireccién Regional IEPI Guayaquil.-
Guayaquil, 30 de Diciembre de 2016; a las 14h45.

ANTECEDENTES:

1.- El 11 de enero de 2015 Lina Lucia Contreras Chinchilla, solicita el registro de la marca de producto XFIT
MAS LOGOTIPO, para proteger productos de la Clase Internacional No. 25.

2.- Con fecha 13 de enero de 2016, Ab. Rodrigo Bermeo ofreciendo poder o ratificacion por parte de la
Compaiiia CROSSFIT, INC presenta escrito de oposicién contra el signo en mencidn.

3.- Mediante providencia de fecha 30 de junio de 2016 notificada el 8 de julio del mismo afio se corre
traslado con el escrito de oposicién; previa solicitud expresa se concede el término adicional de treinta
dias para que presente las pruebas que sustentan la oposicion; y se declara legitimada la intervencién del
Ab. Rodrigo Bermeo dentro de este proceso.

4.- El 8 de agosto de 2016, Lina Lucia Contreras Chinchilla, presentd contestacion a la oposicién.

5.- Mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2016, notificada el 7 de octubre del mismo afio,
se agrega al expediente el escrito de contestacion a la oposicidn presentado el 8 de agosto por Lina Lucia
Contreras Chinchilla.

6.- El 19 de agosto de 2016 el Dr. Rodrigo Bermeo Rosales presenta escrito de prueba por parte de la
Compania CROSSFIT, INC.

6.- Mediante providencia de fecha 8 de noviembre de 2016, y notificada el 10 del mismo mes y afio se
agrega al presente trdmite con notificacion contraria el escrito de prueba por parte de la Compaiiia
CROSSFIT, INC. )

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los Arts. 150 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
debe resolver sobre las oposiciones y la concesidn o denegacidn de registro de una marca.

SEGUNDO.- La resolucion de determinar si entre dos o mas signos existe o no el riesgo de confusion
corresponde a la autoridad, la que decidird basandose en criterios doctrinales y jurisprudenciales
conjuntamente con un analisis de vision y audicion de los signos confrontados

TERCERO.- Que con respecto a la oposicion presentada por la Compadia CROSSFIT, INC., una vez realizada
la busqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Direccién Nacional de Propiedad
Industrial, se pudo constatar que la misma es titular de la marca CROSSFIT QUITO con titulo No. 3537-12
de 30/11/2012, con fecha de vencimiento 20/04/2022; CROSSFIT con titulo 4841-14 de 06/11/2014, con
fecha de vencimiento 29/08/2014; y CROSSFIT GUAYAQUIL con titulo No. 3536-12 de 30/11/2012, con
fecha de vencimiento 12/04/2022.

Que en el analisis el presente caso, se observa que los signos confrontados son de tipo mixta, por lo que,
luego de realizar el cotejo en una vision de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los
elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética, teniendo en cuenta, por lo tanto en el juicio
comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman la marca solicitada junto al signo registrado, se
advierte una evidente disparidad entre ellos, porque si bien tienen coincidencias parciales, el signo
solicitado tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos
para su convivencia pacifica en el mercado, pues la coincidencia parcial no es suficiente por si misma para
determinar su semejanza si los demds componentes como en este caso son diferentes.

ACZC
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CUARTO.- Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso No. 1-1P-99, manifiesta
que “Deberd tenerse en cuenta la vision de conjunto, la totalidod de sus elementos integrantes, la unidad
fonética y grdfica 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 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 deberd ponerse atencion preferente a los elementos caracterizantes
de cada denominacidn, de los cuales suelen desprender en la prdctica la primera impresion o impacto que

recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”."®

lgual 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”.

QUINTO.- Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente: “No existe prohibicion alguna para que los signos a registrarse adopten, entre
otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o mds palabras, con
o sin significacién conceptual, con o sin el acompafiamiento de un grdfico (...) La otra posibilidad, es que
de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada {(...)".
(Proceso N° 13-1P-2001. Interpretacion Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

CROSSFIT XFIT

Consecuentemente se puede apreciar que luego de realizar el cotejo marcario de conformidad con lo que
sefiala la doctrina y la jurisprudencia, existe el término que es compartido por las denominaciones en
conflicto, pero que al ser vistas en conjunto se aprecian individualidad entre ellas que permite
diferenciarlas claramente.

Con lo anterior y al analizar las marcas, desde la éptica del consumidor comun y corriente, se concluye
que la denominacidn solicitada XFIT MAS LOGOTIPO, posee suficiente distintividad frente a la marca
opositora lo que permite su coexistencia pacifica, sin que exista ningln riesgo de confusién, y peor aun
de asociacion en el publico consumidor.

OCTAVO.- Consecuentemente no se ha podido determinar que algun signo registrado o en tramite de
registro sea semejante o igual al solicitado, de manera que no existiria confusion en el publico consumidor
ni impedimento legal para conceder la marca XFIT MAS LOGOTIPO, para los productos solicitados 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del Art. 196 de la Ley de Propiedad
Intelectual.

¥ Tribunal De Justicia De La Comunidad Anding, Proceso 1-1p-87
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Por lo expuesto, esta Subdireccion Regional IEPI Guayaquil en ejercicio de sus facultades y en virtud de la

delegacidn, constante en la Resolucion No. 013-2016-DNPI-IEPI, de 8 de septiembre de 2016.
RESUELVE:

1.- Rechazar la Oposicion presentada por la compaiiia PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
(PRODUCTOS PARAISO).

2.- Conceder el registro del signo XFIT MAS LOGOTIPO, solicitado por la Sra. Lina Lucia Contreras
Chinchilla para proteger productos de la Clase Internacional No. 25.

3.- Ordénese la emision del titulo correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 357
de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicidn ante la misma autoridad que emitid el acto
administrativo, Recurso de Apelacién para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de
quince dias; Recurso de Revisidn para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos
en el Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva. NOTIFIQUESE.-

‘ idalgo R

BIONAL IEPI GUAYAQUIL

RAZON.- La resolucién que antecede se notificd el dia, 1 £ ENE. 2007 a, la Sra. Lina Liicia-Contreras
Chinchilla en el correo electrénico contreras.luca@gmail.com; y, a CROSSFIT, INC. En la casilla IEPI-UIO
No. 10. CERTIFICO.-

Ab.
SUBDIRECTORAR

Ab. José Guerrero Fuentes
SECRETARIO SUBDIRECCION REGIONAL IEPI GUAYAQUIL

ACZC
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Resolucion No. 2 2 1 5 2 4 5
Tramite No. IEPI-UI0-PI-SD-2013-44471-RE el registro del signo: FRESHFEM

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccién Nacional de Propiedad Industrial.-
Quito Distrito Metropolitano, 18 de septiembre de 2017 alas 10H15

ANTECEDENTES:

El 1 de agosto de 2013, NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA, solicita el registro del signo FRESHFEM, para
proteger: “Productos naturales con finalidad medicinal” Productos de la Clase Internacional No. 5. '

El 8 de noviembre de 2013, CHURCH & DWIGHT CO. LTD., presenta oposicion al registro de la marca
FRESHFEM, fundamentando su derecho en el registro del signo FEMFRESH con titulo No. 4338-12 en Clase
Internacional No. 3, FEMFRESH con titulo No. 4311-12 en Clase Internacional No. 5.

Mediante providencia de 5 de mayo de 2014, debidamente notificada el dia 15 del mismo mes y afio se corre
traslado con la oposicion a NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA, concediéndole el plazo de 30 dias para
contestar.

El 17 de junio de 2014, CHURCH & DWIGHT CO. LTD., presenta escrito de prueba.
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los articulos 150 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, 363 del Cédigo Organice de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién
Propiedad Intelectual, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones v la
concesidn o denegacion del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser
susceptibles de representacion grafica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que
lo hagan distintivo respecto del producto servicio objeto de proteccion y sus propiedades; e, individualizarse de los
signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios
relacionados.

TERCERO.- Que realizada la busqueda en los archivos de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, se ha
podido verificar que el opositor CHURCH & DWIGHT CO. LTD., es titular del registro FEMFRESH con titulo No.
4338-12 en Clase Internacional No. 3, FEMFRESH con titulo No. 4311-12 en Clase Internacional No. 5.

CUARTO.- Que CHURCH & DWIGHT CO. LTD., adjunt¢ las siguientes pruebas: Detalle de las marcas FEMFRESH
en varios paises, copias de imagenes de paginas web cuyo contenido posee la marca FEMFRESH, copia de los
empaques que usa el signo registrado, material publicitario.

Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los articulos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva, los particulares tendrén derecho a solicitar la practica de todos los
actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos
administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podra rechazar las pruebas que sean manifiestamente
improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolucién.

QUINTO.- Que en virtud de que las marcas deben ser vistas en su conjunto y no por separado, realizamos el
siguiente cotejo marcario:

FRESHFEM FEMFRESH

(SIGNO SOLICITADO) (SIGNO REGISTRADO)
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Sobre la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Las marcas como medio de proteccion al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de
identificacion de origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad, funcién publicitaria, competitiva,
elc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punlo, la destacable es la funcion distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes
funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no
existiria el signo marcario™

Que realizado en cotejo marcario y vistos los signos en su conjuntos se ha evidenciado que ademas de la Clase
Internacional, son altamente confundibles en sus denominaciones, por cuanto dentro del mercado tenderia a causar
un riesgo de confusion yfo asociacion, por lo cual resulta irregistrable por su falta de distintividad.

SEXTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos del Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359
del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, por consiguiente se
encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Cadigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

Por estas consideraciones la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en
virtud de la Delegacion que consta en la Resolucion No. 007-2017 DNPI-IEPI, de 4 de julio de 2017.

RESUELVE:

1.-ACEPTAR la oposicién propuesta por CHURCH & DWIGHT CO. LTD.

2.-DENEGAR el registro del signo FRESHFEM solicitado por NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA, para
proteger: “Productos naturales con finalidad medicinal” Productos de la Clase Internacional No. 5.

3.-ORDENAR el archivo del expediente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; o por via jurisdiccional ante uno de
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifuquese.-

H
La resolucién que antecede se notifie6 el dia, axNEGRETE CASANOVA,

PILAR CATALINA en la casilla IEPI-UIO Ne:68; a CHURCH,& DWIGHT CO. LTD. en la casila IEPI-UIO No. 10.

Abg ta

SECRE,TA
Elaborado por: r;lomhre y apellido: ww Surila:
bg. Juan Pablo Navas :
Revisado por: ﬁomhre y apellido: Fecha:18-9-17 urnilla:
bg. Katherine Gonzalez Hernandez _
\Aprobado por: uomhre y apellido: Fecha:18-9-17 Sumilla:
bg. Katherine Gonzalez Hernandez

JPN

1Proceso 04-1P-05 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Tramite No. IEPI-2016-59962 el registro del signo: RELLENOS DEL CHEF MAS LOGOTIPO

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion Nacional de Propiedad Industrial.-
Quito Distritc Metropolitano, 27 de noviembre de 2017 a las 10H15

ANTECEDENTES:

El 12 de julio de 2016, LOZADA AGUAS, FERNANDO JAVIER, solicita el registro del signo RELLENOS DEL
CHEF MAS LOGOTIPO, para proteger. “Comercializacion de productos alimenticios; servicios de comidas”.
Actividades de un Nombre Comercial.

El 16 de mayo de 2017, SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V., presenta oposicion al registro de Ia
marca RELLENOS DEL CHEF MAS LOGOTIPO, fundamentando su derecho en el registro del signo
SUGERENCIAS DEL CHEF Y DISENO (NUEVA IMAGEN), con titulo No. 25677-03 en Clase Internacional No. 30;
SUGERENCIAS DEL CHEF + GRAFICA con titulo No. 25678-03 en Clase Internacional No. 29; No. 25676-03 en
Clase Internacional No. 32 y los demés detallados en su escrito de oposici()n

Mediante prowdenma de 31 de mayo de 2017, debidamente notifi cada el-dla 74 g?t'i 12017, se'corre ‘Easiado
con la oposicion a LOZADA AGUAS, FERNANDO JAVIER, concediéndole el plazo de 30 dias para contestar.

El 5 de julio de 2017, SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V., presenta escritc de prueba.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los articulos 150 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, 363 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién

Propiedad Intelectual, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la
concesion o denegacion del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunlr !o§ ?equtsﬂo de dlstmtlvxdad y ser
susceptibles de representacion grafica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que
lo hagan distintivo respecto del producto servicio objeto de proteccion y sus propiedades; e, individualizarse de los
signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios
relacionados.

TERCERO.- Que realizada la busqueda en los archivos de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, se ha
podido verificar que el opositor SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V., es titular del registro del signo
SUGERENCIAS DEL CHEF Y DISENO (NUEVA IMAGEN), con titulo No. 25677-03 en Clase Internacional No. 30;
SUGERENCIAS DEL CHEF + GRAFICA con titulo No. 25678-03 en Clase Internacional No. 29; No. 25676-03 en
Clase Internacional No. 32 y los demaés detallados en su escrito de 0p03|0|0n

CUARTO.- Que SIGMA ALIMENTOS CONGELADCS, S.A. DE C.V., ha adjuntad:“os sngmentes documentos -
Tramite 2016-67260: titulos de registro en Ecuador y en distintos paises; fotografias y contenido de paginas web.

Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los articulos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva, los particulares tendran derecho a solicitar la practica de todos los
actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos
administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podra rechazar las pruebas que sean manifiestamente:
improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolucion.

QUINTO.- Que revisados los archives de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, se constatd que existen
anterioridades que utilizan la particula CHEF, para proteger productos de las clases 29, 30 31 y 32 relacionados
con las actividades comerciales del signo solictado.
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Al respfecto de los signos compuestos por particulas de uso comun, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
especifica;

. “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o
sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso
comun, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.™

QUINTO.- Que en virtud de que las marcas deben ser vistas en su conjunto y no por separado, realizamos el
siguiente cotejo marcario;

e il -

6 g (SIGNO SOLICITADO) (SIGNO OPOSITOR)

Sobrela distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Las marcas como medio de proteccion al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de
identificacion de origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad, funcion publicitaria, competitiva,
etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la funcion distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de ofras. Las restantes
funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no
existiria el signo marcario”

Que al realizar el cotejo marc: entre los signos en conflicto y tomando en cuenta la particula de uso comun dentro
de las clases internacionales 'dije” se relacionan con el Nombre Comercial solicitado, se puede determinar que el
dicho signo posee elementos suficientes para otorgarle distintividad al mismo, siendo el elemento grafico el mas
preponderante y mediante el cual se evita el riesgo de confusion y/o asociacion.

SEXTO.-Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los
requisitos del Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359
del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, por consiguiente no se

1 Proceso 08-IP-13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2Proceso 04-1P-95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Cédigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad & Innovacion.

Por estas consideraciones la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en
virtud de la Delegacién que consta en la Resolucion No. 007-2017 DNPI-IEPI, de 4 de julio de 2017.

RESUELVE:

1.-RECHAZAR la oposicion propuesta por SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DEC.V.

2.-CONCEDER el registro del signo RELLENOS DEL CHEF MAS LOGOTIPO solicitado por LOZADA AGUAS,
FERNANDO JAVIER, para proteger: “Comercializacion de productos alimenticios; servicios de comidas’.
Actividades de un Nombre Comercial.

3.-ORDENAR la emision del titulo correspondiente.

El presente acto administrativo es suscepfible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; o por via jurisdiccional ante uno de
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifuguese.-

Abg. Katherine Goéalez ernande
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La resolucion gue antecede se notifico el dia, a, SIGMA
ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.. en la casill 0.10; a LOZADA AGUAS, FERNANDO
JAVIER, en el correo fernando.lozada@aeroperationes.ec

bg Na/tgyLAg i
| SECR A A

Elaborado por: Nombre y apeffido: Fec a:27-11- 17U ___Isumilla:
bg. Juan Pabld\Navas

Revisado por: INombre y apellidg: Fech‘é‘f? 1-17 Sumilla:

Abg. Katherine Gon2alez Hernandez

Aprobado por: INombre y apellido: Fecha27-11-17 _— Surnilla:
recha2i-11-17

jAbg. Katherine Gonzalez Hernandez
JPN
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

i 29 an
Resolucion No. 22 1 5 J 2 9
Tramite No. IEPI-2016-10861 el registro del signo: MEDICAL CARE

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccién Nacional de Propiedad Industrial.-
Quito Distrito Metropolitano, 19 de diciembre de 2017 a las 10H15

ANTECEDENTES:

El 16 de marzo de 2016, NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED, solicita el registro del signo
MEDICAL CARE, para proteger. “Servicios de seguros; servicios de suscripcion de seguros, procesamiento de
reclamaciones de seguros y corretaje de seguros; servicios de asesoramiento, informacion y consultoria en relacion
con los servicios antes mencionados”. Servicios de la Clase Internacional No. 36.

El 12 de junio de 2017, FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, presenta oposicion al
registro de la marca MEDICAL CARE, fundamentando su derecho en el registro del signo MEDICARE con titulo No.
1705-12 en Clase Internacional No. 36.

Mediante providencia de 23 de junio de 2017, debidamente notificada el dia 7 de julio de 2017, se corre traslado con
la oposicion a NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED, concediéndole el plazo de 30 dias para
contestar.

El 18 de agosto de 2017, FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, presenta escrito de
pruebas,

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los articulos 150 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, 363 del Cadigo Organico de la Economia Social de los Conogimientos, Creatividad e Innovacion
Propiedad Intelectual, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la
concesion o denegacion del registro de una marca,

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser
susceptibles de representacion grafica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que
lo hagan distintivo respecto del producto servicio objeto de proteccion y sus propiedades; e, individualizarse de los
signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios
relacionados.

TERCERO.- Que realizada la busqueda en los archivos de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, se ha
podido verificar que el opositor FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED es titular del
registro MEDICARE con titulo No. 1705-12 en Clase Internacional No. 36.

CUARTO.- Que, FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, ha adjuntado los siguientes
documentos: Documentacion e informacion relativa a la compafiia; copia de titulos de registro y contenido de
paginas web.

Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los articulos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva, los particulares tendran derecho a solicitar la practica de todos los
actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos
administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podra rechazar las pruebas que sean manifiestamente
improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolucion.

QUINTO.- Que en virtud de que las marcas deben ser vistas en su conjunto y no por separado, realizamos el
siguiente cotejo marcario:

MEDICAL CARE MEDICARE
(SIGNO SOLICITADO) (SIGNO REGISTRADO)
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Sobre Ia distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Las marcas como medio de proteccion al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva. de
identificacion de origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad, funcion publicitaria, compelitiva,
efc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la funcién distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes
funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no
existiria el signo marcario”

Que al realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, se puede determinar que el signo no posee
elementos que le otorguen distintividad suficiente, puesto que su denominacion ocasionaria riesgo de confusion y/o
asociacion con la marca previamente registrada, en razon de que son altamente similares, sumado al hecho que
comparten la misma Clase Internacional.

SEXTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos del Art. 134 de |a Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359
del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, por consiguiente se
encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Codigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

Por estas consideraciones |a Direccién Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en
virtud de la Delegacion que consta en la Resolucion No. 007-2017 DNPI-IEPI, de 4 de julio de 2017.

1k 4 l‘
RESUELVE:

1.-ACEPTAR Ia oposicién propuesta por FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED
2.-DENEGAR el registro del signo MEDICAL CARE solicitado por NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS)
LIMITED, para proteger: “Servicios de seguros: servicios de suscripcion de seguros; procesamiento de
reclamaciones de seguros y corretaje de seguros; servicios de asesoramiento, informacion y consuitoria en relacion
con los servicios antes mencionados”. Servicios de la Clase Internacional No. 36.

3.-ORDENAR el archivo del expediente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Codigo
Organico de la Economia Sogial s Conocimientos, Creatividad e Innovacion; o por via jurisdiccional ante uno de
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifuguese.-

A, il
OO
Abg. Kalhenne GonzalezJ(emand
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La resolucion que antecede se notifico el dia, a, FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. COMED. en la casilla IEPI-UIO No. 10; a NOW HEALTH
INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMJTED, en la casjlia IP!- YP Np.7.

0y Ao

bg. Nataly Agljlar }’

/'—"‘ﬁ-._

SECRETARJA
F&ondo por: ombre y apellido: chha 19 I? / ( Fum-fla /
bg. Juan Pablo Navas \ = 'LI_/'
Revisado por: ombre y apellido: Febaa1o-1 ‘Fmﬂ'
e th Katherine Gonzalez Hernandez —
do por: ombre y apellido: echa: 19‘1‘?‘1‘1‘-—-——— Isurn
i . Katherine Gonzélez Hernandez J

JPN

1Proceso 04-1P-95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP]
Direccion Nacional de Propiedad Industrial ’
Resolucion No. 2 2 1 6 l:‘! 9

Tramite No. IEPI-2015-10792, de registro del signo MAUSER SPEZIAL (& LOGO)

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPL Quito D.M., a miércoles, 7 de febrero de 2018; a las
10:43 -

ANTECEDENTES:

El 20 de marzo de 2015, HSUEH-FEN YU, presento6 la solicitud para registrar como marca el signo MAUSER SPEZIAL (&
LOGO), destinado a proteger los productos de la clase internacional N° 9: “Controles electrénicos para molores; software; hardware;
paneles de control eléctrico; controladores de ordenador; tableros de control eléctricos; aparato de control automitico; controladores electronicos
de velocidad; dispositives de control de la cornente eléctrica; viloulas de solenoide (interruptores electromagnéticos); convertidores.”

El 10 de julio de 2015, MOUSER ELECTRONICS, INC., presenta oposicion manifestando que tiene exclusividad sobre la marca
MOUSER Reg. N° IEP1_2017_T1_4899, clase internacional N° 9 y Reg. N” IEP1_2016_T1_005141, clase internacional N* 35.

Mediante providencia de 15 de febrero de 2015, notificada el 26 de febrero de 2016, se corri6 traslado con la oposicion y una vez
que ha fenecido dicho término para que conteste es procedente resolver.

El4 de abril de 2016, MOUSER ELECTRONICS, INC., presenta escrito de prueba.
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con_io;que disponen los articulos 150 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, 363 del Codigo Organico de’la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién y la Disposicion
Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el articulo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Direccién
Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesion o denegacion del registro de una marca,

SEGUNDO.- Que MOUSER ELECTRONICS, INC., presenta la siguiente prueba: registros de marcas MOUSER Reg. N°
IEPI_2017_T1_4899, clase internacional N° 9 y MOUSER Reg,. N°IEPI 2016_T1_005141, clase internacional N° 35,

TERCERO.- Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los articulos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva, los particulares tendran derecho a solicitar la practica de todos los actos
probatorios previstos en la ley y. en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos administrativos; siendo que el
instructor del procedimiento podrd rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias a los efectos de
dictar la correspondiente resolucion.

CUARTO.- Que realizada la busqueda en los archivos de esta Direccion Nacional se pudo verificar que el opositor MOUSER
ELECTRONICS, INC., posee registros con la denominacion MOUSER de los cuales cito el primero enunciado en su escrito de
oposicion Reg. N° [EPI_2017_T1_4899, clase internacional N” 9, Antes de continuar con el anlisis del riesgo de confusion entre los
signos hemos podido verificar lo siguiente, que a pesar de existir un derecho sobre el opositor, la marca opositora su
solicitud N* [EPI-2015-29152, fue ingresada el 8 de JULIO de 2015 con posterioridad a la presente solicitud N° IEPI-
2015-10792, que fue el 20 de MARZO de 2015, a esto el TJCAN , lo denomina PRIORIDAD, en latin se conoce como:

“prior tempore potior in iure”, para su comprension cité al TJCAN:

“Frente a un eventual conflicto en la presentacion de varias solicitudes simultineas o en la presentacion de observaciones, la doctrina y las
normas comunitarias, han desarrollado la mstitucion de la “prioridad”, que ne se traduce smo en conceder prevalencia a la solicitud
primeramente presentada, aplicando el principio primero en el hiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior ture) Asi, quien presente una
solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios
que puedan causar confusion en el piiblico consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atencién a la prioridad de que
goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma
comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de priondad marcana interna o territorial no concede ¢l derecho exclusivo sobre la marca, m el derecho a que
inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmd, en caso de conflicto entre dos o mds solicitudes en relacion
con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dard prevalencia en cuanto al tramite de registro a ln
presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo Pais Miembro. Si se llegara a conceder
registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caeria en un desorden tal que conduciria a que la admimistracion actuara por
conveniencia y en contravia de derechos de terceros de buena fe. El Tribunal ha manifestado “Lina de las excepciones de la “prioridad marcaria
interna o territorial”, es la denominada “prioridad andina e mternacional. ™! *(...) la comparacion entre marcas denominativas y mixtas
debe identificar, como se ha senalado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el

' PROCESO 25-1P-2010 Interpretacidn prejudicial de 17 de marzo de 2010 Signo: MAT IN LIFE SIMBOLO (mixig) 1

Direccidn:Av. Repliblcs 188 y Dego deAlmagro - Edificlo FORUM 300 Piants Baja. Meszanine, Pac 1, Pec Jy 8
Céodige Postal: 170518 - Cormeo’ Info@iep gob ec
Telétono: (593) 3-640000 / 3840001 / 39400023 4, 5 6. 7,08, 9 /3840010
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denominativo o el grafico.” Por tanto al tener prioridad el signo solicitado sobre el opositor, el derecho preferente a su analisis
corresponde a la presente solicitud por tener prelacion temporal.

et b L LN T)

QUINTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del
Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Cédigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, por consiguiente NO se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Art. 361 numeral 1 del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién.

Por lo expuesto, esta Direccion Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades, y en virtud de la delegacion que
consta en la Resolucién No. 010-2017-DNPI -1EPI, de 1 de diciembre de 2017.

RESUELVE:

1.- NEGAR la oposicion interpuesta por MOUSER ELECTRONICS, INC,; 2.- CONCEDER el registro del signo MAUSER
SPEZIAL (& LOGO), destinado a proteger los productos de la clase internacional N® 9: “Controles electronicos para motores;
software; hardware; paneles de control eléctrico; controladores de ordenador; tableros de control eléctricos; aparato de control automdtico;
controladores electronicos de velocidad; dispositivos de control de la corriente eléctrica; vilvulas de solenoide (interruptores electromagnéticos);
convertidores.”, de HSUEH-FEN YU, y, 3.-Ordenar la emision del titulo respectivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Cédigo Organico de
la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; o por via jurisdiccional ante urp de ]os Tribunales Distritales
de lo Contencioso Administrativo. Notifiquese.-

WM AGUULA )
b. Julio Aguilar Q. .
DELEGADO DEL DIRE%@ NACIONAL DE PROPIEDW

La resolucion que antecede se notifico el dia/ a, HSUEH-FEN YU, en la casillay 39 IEPI-UIO N° 12;
y,a MOUSER ELECTRONICS, INC,, en el casilla IEPI-UIO N° 10.- CERTIF -
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ANEXO C: Resoluciones al recurso de reposicion
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolucion No. y ~
2214503
Tramite No. IEPI-2015-5547, de registro del signo PREVAGIC

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion
Nacional de Propiedad Industrial.- Quito Distrito Metropolitano, 23 de junio de 2017
a las 09H40.

ANTECEDENTES:

Que, con fecha 13 de febrero de 2015, la compariia ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO, LTD., solicito el registro del signo “PREVAGIC”, destinado a proteger
productos de la Clase Internacional No. 05: “Productos farmacéuticos, veterinarios
e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes;
emplastos, material para apodsitos; material para empastar los dientes y para
moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales
daninos; fungicidas, herbicidas”.

Que, con fecha 08 de septiembre de 2015, la compania TECNOQUIMICAS S.A.,
presentd oposicion a la solicitud de registro de la marca “PREVAGIC”, fundamentando
su derecho en el registro de la marca “PREDASIN", con No. de Titulo 13937-01.

Que, con fecha 29 de enero de 2016, la comparia ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO, LTD., dio contestacion a la oposicion presentada por la compania
TECNOQUIMICAS S.A., en contra de la solicitud de registro de la marca “PREVAGIC”.

Que, con fecha 27 de septiembre de 2016, la compafia ITALPHARMA
DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD., presento el escrito de pruebas dentro del
tramite citado en la referencia.

Que, con fecha 26 de enero de 2017 y, mediante Resolucién No. 1113041, debidamente
notificada el 31 de enero del mismo afio, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial
resolvio: “1.- Negar la oposicion propuesta por ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO, LTD.; 2.- Negar el registro del signo PREVAGIC, solicitado por
ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD., para proteger: “Productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebes; emplastos, material para apdsitos; material para empastar los
dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de
animales dafiinos; fungicidas, herbicidas”. Productos de la Clase Internacional No. 05;
y, 3.- Ordenar el archivo del expediente”.

Que, con fecha 21 de febrero de 2017, la compania ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO, LTD., interpuso Recurso de Reposicion en contra de la Resoluciéon
No. 1113041, emitida el 26 de enero de 2017 y debidamente notificada el 31 de enero
del mismo afio.

Que, con fecha 22 de mayo de 2017 y mediante Providencia S/N, la Direccién Nacional
de Propiedad Industrial acepté a tramite el Recurso de Reposicion interpuesto.
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 597 del Cdédigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion y, la
Disposicion Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal; los Articulos 357 y 359 de la
Ley de Propiedad Intelectual y 90 del Reglamento a la misma, la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial debe conocer y resolver los Recursos de Reposicion presentados
a los actos administrativos dictados por esta misma autoridad.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 174 del Estatuto del
Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva, los actos administrativos que
no ponen fin a la via administrativa podran ser recurridos potestativamente a eleccién
del recurrente en reposicion ante el mismo 6rgano de la administracion que los hubiera
dictado.

TERCERO.- Que, la naturaleza del Recurso de Reposicion es un mecanismo a traves
del cual, el recurrente procura se rectifique el acto administrativo emitido por el érgano
competente. En este caso, la compafia ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO, LTD., pretende que la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
revoque la Resolucion No. 1113041, emitida el 26 de enero de 2017 y debidamente
notificada el 31 de enero del mismo afio, en la cual se negd el registro del signo
“PREVAGIC”.

CUARTO.- Que, revisada la base de datos de la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, sea podido verificar que la compania ELIZABETH ARDEN
INTERNATIONALK, SARL, es titular del registro de la marca “PREVAGE”, con No. de
Titulo 368-14, destinado a proteger productos de la Clase Internacional No. 05 y vigente
hasta el 16 de diciembre de 2023.

QUINTO.- Que, en virtud del analisis del examen de registrabilidad, realizamos el
siguiente cotejo marcario:

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

PREVAGIC PREVAGE

SEXTO.- Que, realizado el analisis respectivo, vistos los signos en su conjunto y no por
separado, se determina que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo para ser
diferenciado en el mercado por el publico consumidor, pues posee elementos
adicionales que le otorgan distintividad.

En concordancia con lo antes dicho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
respecto a la distintividad de un signo ha dicho:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial
que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que ésta cumpla su funcién principal de identificar e
indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio,
sin riesgo de confusién y/o asociacién™

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 214-1P-2013, 2013, parr. 23.
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SEPTIMO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el
signo solicitado cumple con los requisitos del Articulo 134 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 359 del Caédigo
Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; por
consiguiente, no se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Articulo
136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 361 numeral 1 del Codigo Organico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

Por estas consideraciones la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de
sus facultades legales, y en virtud de la Delegacion que consta en la Resolucion No.
002-2017-DNPI-IEPI, de 1 de marzo de 2017.

RESUELVE:

1.-Aceptar el Recurso de Reposicion interpuesto por la compaiia ITALPHARMA
DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.

2.-Revocar en su totalidad el contenido de la Resolucion No. 1113041, emitida el 26 de
enero de 2017 y debidamente notificada el 31 de enero del mismo afio, en la cual se
dispuso: “1.- Negar la oposicion propuesta por ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO, LTD.; 2.- Negar el registro del signo PREVAGIC, solicitado por
ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD., para proteger: “Productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebes; emplastos, material para apositos; material para empastar los
dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de
animales dafinos; fungicidas, herbicidas”. Productos de la Clase Internacional No. 05,
y, 3.- Ordenar el archivo del expediente”.

3.- Conceder el registro del signo PREVAGIC, solicitado por ITALPHARMA
DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD., para proteger: “Productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes;
emplastos, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para moldes
dentales; desinfectantes; productos para la destruccién de animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas”, productos de la Clase Internacional No 05.

4.- Ordenar la emision del titulo respectivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos
establecidos en el Art. 597 del Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion;/b por via jurisdiccional ante uno de los
Tribunales Distritales de lo Contenciosy/ Adrhinistrativg NOTIFIQUESE.
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DELEGADA DEL DIRECTOR NACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La resolucion que antecede se ntiflco el dla a la compainia
8 ., en la Casilla IEPI-UIO- No.
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Resolucion No. 340-2017-1EPI-GYE-OP.

Tramite No. IEPI-GYE-PI-SD-2012-20435-RE, de oposicion al registro de la marca VITA-5 TOTALEL
NOMBRE DE LA SALUD.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPL- Subdireccién Regional IEPI
Guayaquil.- Guayaquil, 20 de noviembre de 2017; a las 16h30.-

ANTECEDENTES:

1.- El 25 de abril de 2012, Jaramillo Camargo Ivonne Yadira, presento solicitud de registro del signo
denominativo VITA-5 TOTAL EN NOMBRE DE LA SALUD, como Marca de Producto, destinada a
proteger “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias
dietéticas para uso meédico, alimentos para bebés, emplastos, material para apositos, material para
empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destruccidn de
animales daninos, fungicidas, herbicidas”; comprendidos en la Clase Internacional No. 5.

2.-El 12 de julio de 2012, el Dr. Rodrigo Bermeo Rosales, apoderado de VITAZAHNFABRIK H RAUTER
GMBH & CO. KG, presentd oposicion al signo en referencia sefialando que su mandante era titular
en el Ecuador de |la marca VITA en clase No. 5, registro No. 20312-02, con vigencia hasta el 30 de
octubre de 2020.

3.- El 4 de julio de 2012, el Dr. Andrés Fernandez-Salvador, en calidad de Apoderado Especial de la
compafia PASTEURIZADORA QUITO S.A., presentd oposicion a la solicitud de registro,
argumentando que su mandante es propietaria en el Ecuador de la marca VITA y VITALECHE.

4.- Mediante providencia con fecha 6 de septiembre de 2012 y notificada el 19 del mismo mes y
ano, se corrio traslado al solicitante con los escritos de oposicidn, concediéndole el término de
treinta dias para que conteste; el mismo término se concedié al opositor para que presente pruebas;
se declard legitimada la intervencion del Dr. Andrés Fernandez-Salvador dentro del presente
tramite.

5.- El 24 y 25 de septiembre de 2012, Jaramillo Camargo lvonne Yadira presentd escritos y autorizo
al Abg. Diego Herrera Silva, El 3 de octubre de 2012, VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG.,
presentd escrito en virtud del cual se declaré legitimada la intervencién del Dr. Rodrigo Bermeo
Rosales; ambos escritos fueron agregados al expediente mediante la providencia con fecha 22 de
octubre, notificada el 26 del mismo mes y afo.

6.- Mediante providencia con fecha 12 de noviembre de 2012, notificada el 19 del mismo mes vy afio
se agrego al expediente el escrito de contestacién presentado por Ivonne Jaramillo el 23 de octubre
de 2012; vy, el escrito de pruebas presentado por VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. K.G., el
1 de noviembre de 2012,

Francisco de Orellana y Alberto Borges,
Edificio CENTRUM (CLARQ),
ACZC Piso 8, Oficin
Telf. (593) 4-2634281 / 4-2634016 / 4-2634005 / 4-26346
guayaquil@iepi.gob.
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7.- Mediante resolucion No. 006-2015-1EPI-GYE-OP de fecha 30 de enero de 2015 y notificada el 9
de febrero del mismo afio, se rechaza las oposiciones planteadas, y se acepta el registro del signo
solicitado VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD sin derecho de exclusividad sobre los términos
aisladamente considerados.

8.- £l 27 de febrero del afio 2015, el Dr, Rodrigo Bermeo Rosales apoderado de VITA ZAHNFABRIK H
RAUTER GMBH & CO. KG interpone recurso de reposicion contra la resolucion antes mencionada.

9.- Mediante providencia de fecha 20 de abril de 2017 y notificada el 4 de mayo del mismo mes, se
agrega al expediente el escrito del Dr. Rodrigo Bermeo Rosales de fecha 27 de febrero de 2015 en
que se adjunta el comprobante No. S-658658 por concepto de Recurso de Reposicion; y se acepta a
tramite el recurso de reposicion por haberse presentado dentro del término correspondiente.

10.- El 28 de septiembre de 2017 se emite la providencia notificada el 6 de octubre de 2017; en la
misma se indica que por un error involuntario se notifico la casilla JUD-UIO No. 2326, siendo lo
correcto IEPI-UIO No. 22.; se revoca el mencionado error; se agrega al expediente el escrito de fecha
9 de mayo de 2017 por parte del Ab. Carlos Aguirre, se le concede el término de diez dias para que
legitime su intervencion dentro del proceso; y, se concede el término de diez dias para que la
contraparte presente contestacion al recurso planteado.

11.- Mediante providencia de fecha 25 de octubre y notificada el 8 de noviembre del afio en curso,
se agrega al expediente con notificacion contraria el escrito de fecha 19 de octubre de 2017 en el
que la Sra. Yadira Jaramillo Camargo da contestacion al recurso de reposicion interpuesto; y, se
declara legitimada la intervencion del Ab. Carlos Aguirre dentro de este proceso.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con el articulo 597 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacién y la Disposicion Transitoria Tercera del mismo cuerpo
legal, en concordancia con el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, el articulo 90 del
Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual se procede a resolver el Recurso de Reposicion.

SEGUNDO.- La resolucidn de determinar si entre dos o mas signos existe o no el riesgo de confusion
corresponde a la autoridad, la que decidira basandose en criterios doctrinales y jurisprudenciales
conjuntamente con un analisis de vision y audicidn de los signos confrontados.

TERCERO.- Que en el escrito de reposicidn el opositor menciona:

“Al momento de analizar si una marca es o no registrable, la Autoridad debe ubicarse en el lugar del
consumidor y es logico que en este caso el consumidor encuentre dentro del mismo supermercados
o tienda los productos de la solicitante y los previamente registrados por mi representada y crea que
se tratan de productos relacionados entre ellos, ya que invocan una misma idea y protegen
exactamente los mismos productos. Por lo tanto no se puede aceptar el registro de una marca
ocasionard confusion en el consumidor y atentard contra de los derechos de los marcas de mi
representada.”

Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edificio CENTRUM (CLARQ),

ACZC Piso @ Oﬁcnqﬂ
6
guayaquil@iepi gob

Telf.: (593) 4-2634281 / 4-2634016 / 4-2634005 / 4-2634
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CUARTO.- Que una vez analizado el escrito de recurso de reposicion, el mismo que se encuentra
carente de material probatorio que ayude a determinar si lo que expone en palabras el opositor es
vélido para creer que un término de uso comun dentro de la clase internacional No. 5 y sus clases
relacionada, cause confusion con el signo que la solicitante pretende registrar.

QUINTO.- Que no se ha demuestre la confusion que provoca el signo solicitante, no podemos
conjeturar que por el hecho de llevar el termino VITA, el consumidor podria confundirse justo entre
los signos confrontados en este proceso, cuando en el mercado existen muchas marcas con el
termino VITA, que han coexistiendo pacificamente en el mercado, sin causar confusion o perjuicio
economico.

SEXTO.- Que una vez revisada la base de datos de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, se
ha podido verificar que VITA es un término de uso comun dentro de la clase internacional No. 5, y
también dentro de las clases relacionadas a ella como lo son la clase internacional No. 1, 3 y 10.

SEPTIMO.- Que comparando el signo VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD (solicitado) con los
registros VITA CHI; VITA ZINC, VITA NAT, VITA BIOSA (registrados), se advierte que comparten la
particula "VITA", que es un término débil utilizado por varias otras marcas en la misma Clase
Internacional No.5 y las relacionadas a ésta, como por ejemplo: VITA ZINC con titulo No. 6212-11
de titularidad del SR. SERGIO VEGA PENA _; y VITA CHI con titulo No.2087-11 de titularidad de
MAGNOFARMA LTDA.

OCTAVO.- Respecto a las marcas débiles el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
manifestado:

“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de
que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de cardcter genérico o de
uso comun, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hara débil frente a otros que también
incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva”.*

En consecuencia, los términos débiles por si solos no contienen suficiente distintividad, pero al
combinarlos como en el caso de VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD, poseen suficiente fuerza
distintiva en relacion a todo el conjunto. El Tribunal Andino de Justicia ha reiterado esta posicion de
la siguiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden
estimarse como expresiones de uso comun, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio
por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresion de tal naturaleza
no estd legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresion, en
combinacion de otros elementos en lo conformacion de signos marcarios, siempre que el resultado
sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusion.”®

‘TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Praceso 122.1P-2005

Proceso 70-1P-2005. Interpretacion prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en |a G.0.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de
2005. Marca: "U.S, ROBOTICS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Francisco de Orellana y Alberto Borges,
Edificio CENTRUM (CLARO),

Piso 9, Oficin
Telf. (593) 4-2634281 / 4-2634016 / 4-2634005 / 4-26346
guayaquil@iepi.gob.
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NOVENO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado
cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
en concordancia con el Art. 359 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, por consiguiente no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones
contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Cédigo Orgénico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

Por lo expuesto, esta Subdireccion Regional en ejercicio de sus facultades, y en virtud de la
delegacion que consta en la Resolucion No. 008-2017 DNPI-IEPI, de 18 de agosto de 2017. Resuelve:

1. Rechazar el recurso de reposicion interpuesto por VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH &
CO. KG.

2. Ratificar la Resolucion No. 006-2015- IEPI-GYE-OP, de fecha 30 de enero de 2015, notificada
el 9 de febrero del mismo afio;

3. Conceder el registro de la marca VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD, sin derechos de
exclusividad sobre términos genéricos o descriptivos aisladamente considerados, a favor de
laSRA. IVONNE JARAMILLO CAMARGO, para proteger unica y exclusivamente: “PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y VETERIANARIOS, PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA, SUSUTANCIAS
DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES, EMPLASTOS, MATERIAL PARA
APOSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES,
DESINFECTANTES, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DANINOS, FUNGICIDAS Y
HERBICIDAS” pertenecientes a la clase internacional No. 5.

4. Ordenar la emision del titulo correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el
Art. 597 del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion;
0 por via jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE.- '

RAZON.- 2/ NOV. 2017 Se notifico la resolucién que antecede a JARAMILLO CAMARGO
IVONNE YADIRA en el casillero IEPI-UIO No. 22; a VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG.
en el casillero IEPI-UIO No. 10. Lo certifico.-

Abg. osé Guerrero Fuentes
Secretario Subdireccién Regional IEPI Guayaquil

Francisco de Orellana y Alberto Borges,
Edificio CENTRUM (CLARO),
ACZC Piso 9, Ofici
Telf  (593) 4.2634281 / 4-2834016 / 4-2634005 / 4-26348
guayaquil@iepi.gob.
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DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolucion No. 2 2 1 6 7 3 4

Tramite No. IEPI-2015-26382, de registro del signo KINESIOL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion Nacional de Propiedad Industrial.- Quito
Distrito Metropolitano, 15 de febrero de 2018 a las 16H30.

ANTECEDENTES:

El 19 de junio de 2015, la empresa ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD., solicito el registro de la
marca “KINESIOL” destinada a proteger “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apésitos; desinfectantes, productos para la
destruccion; de animales daninos; fungicidas, herbicidas; excluyendo expresamente, material para empastar los
dientes y para moldes dentales”

El 20 de septiembre de 2016, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial emite la Resoluciéon No 1112000,
debidamente notificada el 30 de septiembre del mismo afo, mediante la cual se resolvio: “1.- Negar el registro del
signo, KINESIOL solicitado por ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. , para proteger los
productos de la clase 5, especificados en la solicitud; y, 2) Disponer el archivo del expediente conformado para el
efecto.”

El 21 de octubre de 2016, la compaiia ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. , presentd Recurso
de Reposicion ante la resolucion No 1112000, de 20 de septiembre de 2016, debidamente notificada el 30 de
septiembre del mismo afio.

Mediante providencia emitida el 15 de noviembre de 2017; y, debidamente notificada el mismo dia y afio, se aceptd
a tramite el Recurso de Reposicion antes mencionado, por estar presentado dentro del término previsto en el
articulo 175 de Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva.

Con fecha 28 de noviembre del 2017 la compania ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD., presenta
escrito de pruebas, mediante escrito de 18 de diciembre del 2017 realiza un alcance al escrito de prueba, los escritos
mencionados fueron agregados al proceso mediante providencia de 23 de enero de 2018.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con lo que disponen los articulos 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del
Reglamento a la misma, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial debe conocer y resolver los recursos de
reposicion presentados a los actos administrativos dictados por esta misma autoridad.

SEGUNDO.- Que la naturaleza del Recurso de Reposicion, mira a rectificar una decision por parte del 6rgano que la
emitié; en este caso, ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. , pretende que la Direccién Nacional
de Propiedad Industrial modifique su Resolucién con la que rechazé su solicitud de registro del signo KINESIOL .

TERCERO.- Que de la certificacion otorgada por el Comité de Propiedad Intelectual con fecha 8 de febrero del 2018
se desprende, que la marca KINELSO, titulo N2 5428-13, ha sido cancelada por falta de uso, mediante Resolucion

o

Direccién: Av. Republica 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine. Piso 1. Piso 3y 8
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Ne 365-2Q17-CPI-1S, de fecha 30 de noviembre de 2017, debidamente notificada el 11 de diciembre del mismo afio.
Siendo KINELSO la marca en la clase intérnacional 5 que se considerd para negar el registro de KINESIOL solicitada
en la misma clase.

Pt Tt -l e

CUARTO.- Que con la cancelacién del registro por falta de uso, se extinguen los derechos que el titular tenia sobre
la marca, y, el signo adquiere la categoria de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier
persona; por consiguiente, no existe impedimento para que la compafia ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO. LTD., acceda al registro del signo KINESIOL.

QUINTO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible
de representacion gréfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan
distintivo respecto del producto o servicio objeto de proteccion y sus propiedades; e, individualizarse de los signos
previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados,
siendo KINESIOL un signo denominativo distintivo.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina senala:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el
mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es
considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y
constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su funcion principal de identificar e indicar
el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion y/o
asociacion™

SEXTO.- Que una vez realizado el examen de admision de registro y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto
se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente no se
encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en Art. 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion y Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo expuesto, esta Direccion Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades; y, en virtud de la
Delegacion que consta en la Resolucion No. 010-2017 DNPI-IEPI, de 1 diciembre de 2017.

RESUELVE: 1.- Aceptar el Recurso de Reposicion presentado por la compania ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO. LTD. 2.- Revocar en su totalidad la Resolucion 1112000, emitida el 20 de septiembre del 2016;
y, notificada el 30 del mismo mes y afio 3.- Conceder el registro del signo KINESIOL para proteger “productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos,
material para apdsitos; desinfectantes, productos para la destruccién; de animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas; excluyendo expresamente, material para empastar los dientes y para moldes dentales” 4.- Ordenar
la emisidn del titulo correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 357 de la Ley
de Propiedad Intelectual; 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
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Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva; o por via jur:s' clnal ante uno de los
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. NOTIFIQUESE.-

‘;
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Ju

bg. Julio Aguilar Q. N
DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDOSTF

Razon: Certifico que la resoluciéon que antecede se notifico el dia, l\ FEB 'NLB ITALPHARMA DEVELOPMENT &
INDUSTRIES CO. LTD. en la casilla IEPI-QUITO No. 10y a LEO PHARI’Q‘[A A/scafrualEPl -QUITO No. 3

Fz;qiﬂg/&ub |
Ab. Alejandra Davil; f_
SECRETARIA - U secremanin <57/
‘(ER)

Elaborado por: Nombre y apellido: Fecha: Sumilla: *P
Mgs. Viviana Hidrobo Sabando

Revisado por: Nombre y apellido: Fecha: Sumilla: r
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ANEXO D: Resoluciones al recurso de apelacion
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI—
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL - SEGUNDA SALA

Tramite No. 15-5166-RA-2S SIGNO DISTINTIVO: ANIMAL MARKET

Resoluciéon No. 0008 - 2017 - CPI - 28

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL
NUTRITION
VS.
JAMES BROWN PHARMA C.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los diecisiete dias del mes de enero del afio dos mil
diecisiete, a las nueve horas treinta minutos (09h30), En el marco de las
resoluciones No. CD-1EPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-
2014 CD-1IEPI— emitida el 22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro
Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo aiio— y No. 002-2015 CD-IEPI
—emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613,
de 22 de octubre de ese mismo afio—, por medio de las cuales el Consejo Directivo
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- resolvié designar a los
vocales principales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, que
queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad
con la Resolucion No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso
la reorganizacion de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual.
En el recurso de apelacion No. 15-5166-RA-2S, interpuesto contra la Resoluciéon
No. 1107588, emitida el 09 de octubre de 2014 y notificada el 13 del mismo mes y
aiio por la Direcciéon Nacional de Propiedad Industrial, se dispone:

L, Se avoca conocimiento del presente tramite.
Il Agréguese al expediente el escrito presentado por UNIVERSAL PROTEIN

SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION el 11 de junio de
2015 (fs. 117 -119).

Tramite No. 15 - 5166 - RA - 2S
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III.  En virtud de lo previsto en el articulo 182 del ERJAFE, en este mismo acto se
dispone y da por cumplido el paso de los autos para resolver.

Al ser el momento procesal oportuno para resolver, esta Sala, en ejercicio de sus
facultades legales, CONSIDERA:

VISTOS:

1.- El 05 de octubre de 2012, JAMES BROWN PHARMA C.A. solicit6 el registro,
como marca, del signo denominativo ANIMAL MARKET, tramite signado con el No.
IEPI-UIO-PI-SD-2012-29209-RE, para proteger: “Todos los productos contemplados
en la clase internuacional No. 5, especialmente: Preparaciones farmacéuticas y
veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y
sustuncias dietéticas pura uso médico o veterinario, alimentos para bebés,
complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para
apositos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones
para eliminar animules dafiinos; fungicidas, herbicidas™ (fs. 1 - 7).

2.- El 16 de enero de 2013, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS
CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentd oposicion a la solicitud
de registro detallada en el numeral anterior, fundamentada en su titularidad sobre la
marca ANIMAL PAK, clase internacional 05, en Ecuador; ANIMAL PAK, clase
internacional 05, en Colombia; A ANIMAL & DESIGN, en las clases internacionales
25 y 05, y, ANIMALAK, clase internacional 3, en Peri; ANIMAL PAK, clase
internacional 05 y A ANIMAL & DESIGN, clase internacional 05, en Bolivia; ademads
de registros marcarios y solicitudes de registro similares alrededor del mundo (fs. 8 -
15).

3.- Mediante providencia de 05 de marzo de 2013, notificada el 14 del mismo mes y
afio, la Direccidon Nacional de Propiedad Industrial concedid a la solicitante el término
de treinta dias para que conteste la oposicion presentada por UNIVERSAL PROTEIN
SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, asimismo,
concedio a la opositora el mismo término para que presente las pruebas que sustenten su
oposicion (f. 16).

4.- El 25 de abril de 2013, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS
CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION present6 el escrito de prueba con
la finalidad de corroborar la veracidad de las afirmaciones expuestas en el escrito de
oposicion correspondiente; en unidad de acto, presentd el material probatorio que
considero pertinente (fs. 17 - 86).
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5.- Mediante Resolucion No. 1107588, de 09 de octubre de 2014, debidamente
notificada el 13 del mismo mes y afio, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
decidio:

Q)

1.- Negar la oposicion presentada por UNIVERSAL PROTEIN
SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL
NUTRITION; 2.- Conceder a favor de JAMES BROWN PHARMA C.A.
el registro de la marca ANIMAL MARKET para proteger productos de la
clase internacional No. 05: “Especialmente preparaciones farmacéuticas y
velerinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico,
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos alimenticios para personas y animales;
emplastos, material para apositos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafinos;
Sfungicidas, herbicidas™; (...) (fs. 91 — 92 vta.).

6.- El 04 de noviembre de 2014, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS
CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presento recurso de apelacion en
contra de la resolucion anteriormente detallada; solicité se revoque y se deje sin efecto
la resolucion No. 1107588, emitida el 09 de octubre de 2014 y se niegue el registro del
signo ANIMAL MARKET (fs. 93 - 101).

7.- El 25 de noviembre de 2014, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial,
mediante providencia notificada el 02 de diciembre del mismo afio, califico la
temporalidad del recurso de apelacion y remitio el expediente al Comité de Propiedad
Intelectual para su conocimiento y posterior resolucion (f. 102).

8.- Segun consta en la razon sentada el 19 de marzo de 2015, por el Secretario de la
Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondid a esta Sala el
conocimiento del presente tramite, en virtud al sorteo de los expedientes que estaban
sustanciandose y se encontraban en custodia de la Primera Sala, realizado los dias 4 y
12 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la Resolucion No. 153-2014 DE-IEPI. de
27 de noviembre de 2014, y conforme consta en las actas de sesion extraordinaria No.
02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (f. 103).

9.- El 23 de abril de 2015, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, 4
mediante providencia notificada el 24 del mismo mes y afio, avocé conocimiento del 3» \
recurso de apelacion interpuesto por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS /
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CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, lo admitio a tramite y concedio €l
término de 20 dias para que las partes hagan valer sus derechos y presenten pruebas (fs.
105 - 105 vta.).

10.- El 11 de mayo de 2015, JAMES BROWN PHARMA C.A. contestd al recurso
de apelacion detallado en el numeral 6 de la presente resolucion, negando los
fundamentos de hecho y de derecho del mismo (fs. 106 — 107 vta.).

11.- El 25 de mayo de 2015, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS
CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentd el escrito de prueba con
la finalidad de corroborar la veracidad de las afirmaciones expuestas en ¢l recurso de
apelacion correspondiente, adjuntando el material probatorio que considerd pertinente
(fs. 108 - 115).

12.- Mediante providencia de 03 de junio de 2015, notificada el 04 del mismo mes y
afio, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual prescindio de la diligencia de
audiencia, toda vez que del expediente obran suficientes elementos de juicio, y concedio
el término de cinco dias para que se presenten alegatos; dispuso que, transcurrido este
tiempo, pasen los autos para resolver (fs. 116 — 116 vta.).

11.- El 11 de junio de 2015, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS
CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presento alegaciones finales,
ratificando los fundamentos de hecho y de derecho considerados a lo largo del
procedimiento administrativo (fs. 117 - 119).

Con tales antecedentes, esta Sala, en ejercicio de sus atribuciones legales,
CONSIDERA:

PRIMERQO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de apelacion
deducido, segin los articulos 357 y 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual,
176 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva
(ERJAFE) —norma aplicable por expresa disposicion del articulo 344 de la mencionada
Ley -- y disposicion transitoria tercera del Codigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad € Innovacion, 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 prescnte recurso, por lo que se lo declara
valido.
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TERCERO.- 3.1.
resolucion No.

Instituto Ecuatoriano

delaPropaedad

siguiente:

3.2.

TERCERO.- Que realizada la bisqueda en los archivos de la Institucion
se ha comprobado la existencia del registro: ANIMAL PAK con titulo No.
6994, vigente hasta el 16 de septiembre de 2018, para proteger productos
de la Clase Internacional No. 05, de titularidad de UNIVERSAL
PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL
NUTRITION.

(...)

QUINTO.- Que comparado el signo ANIMAL MARKET (solicitado) con
el registro ANIMAL PAK (registrado), se advierte que comparten la
particula “ANIMAL”, que es un término débil utilizado por varias otras
marcas en la misma Clase Internacional No. 5, como por ejemplo
LOHMAN ANIMAL HEALTH con titulo No. 582 de titularidad de
LOHMAN ANIMAL HEALTH., y POWER ANIMAL Y DISENO con
titulo No. 7811 de titularidad de MORALES GARZON GUILLERMO,
convirtiéndola en un término débil. (...)

En consecuencia, los términos débiles por si solos no contienen suficiente
distintividad, pero al combinarlos como en el caso de ANIMAL
MARKET, le otorga suficiente fuerza distintiva en relacion a todo el
conjunto. (...)

SEXTO.- Que realizado el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta
lo anteriormente expuesto se concluye que la marca solicitada cumple con
los requisitos del Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina en concordancia con el Art. 194 de la Ley de
Propiedad Intelectual, por consiguiente no se encuentra incursa dentro de
las prohibiciones contenidas en el Art. 136 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 196 de la
Ley de Propiedad Intelectual.

UNIVERSAL  PROTEIN  SUPPLEMENTS CORPORATION

siguientes argumentos:
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- La apreciacion de la autoridad respecto del caracter débil por el supuesto uso
comin de la palabra “ANIMAL” en la clase internacional No. 5 no guarda
coherencia con lo propugnado por la doctrina. La palabra ANIMAL no es usual
en el lenguaje comin o en las costumbres mercantiles con relacion a los
productos de la clase internacional No. 5, esto se debe a que no existen
suficientes registros que la contengan dentro de su denominacion.

- Falta de distintividad del signo solicitado, por ser idéntico a la marca registrada,
en los campos grafico-visual, fonético-auditivo y conceptual, a lo que induciria a
confusion en el mercado y perjudicaria su trabajo honesto, desplegado a través
de varios afios de actividad comercial.

- Al examinar el signo solicitado, se observa en forma muy clara y visible la
palabra ANIMAL que es la reproduccion total de su signo. Es indiscutible la
preeminencia de la palabra ANIMAL entre los signos en conflicto, ademas de
las letras A y K que son parte de las palabras PAK y MARKET, que guarden la
misma disposicion dentro de los signos.

- Riesgo de confusidn o asociacion existente entre los signos en conflicto.

- Los servicios que protegen los signos en conflicto resultan ser los mismos.

- Notoriedad de la marca ANIMAL, en el ambito de la comercializacion de
productos de la clase internacional No. 5. La trayectoria de actividad mercantil
es de mas de 38 afios, sus productos son reconocidos por los consumidores a
nivel internacional.

- La resolucion impugnada est4 indebidamente motivada.

3.3.  Por su parte, JAMES BROWN PHARMA C.A. contesto al recurso de apelacion,
con base en los siguientes argumentos:

- Incumplimiento de requisitos para procedencia del recurso de apelacion. El
recurrente no indica nuevos elementos o condiciones que hagan viable el
recurso.

- La resolucion que concedié el registro fue correcta y ajustada a derecho. El
andlisis realizado por la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual fue
correctamente realizado, pues tomé en cuenta todas las posibilidades legales y
doctrinarias que han sido aceptadas anteriormente.

CUARTO.- 4.1. Dada la naturaleza del presente recurso, esta Sala estd en la obligacion de
realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado ANIMAL MARKET, a fin de
comprobar si aquel cumple los requisitos del articulo 134 de la Decision 486 y, en tal
virtud, si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los articulos 135, 136 y 137 del
citado cuerpo normativo.

Tramite No. 15 - 5166 - RA - 28 e
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4.2. Previo a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es pertinente %
mencionar que cada Oficina Nacional de Propiedad Intelectual tiene autonomia e |/
independencia en relacion a sus pronunciamientos y emision de juicios en los diferentes
procesos que resuelven, asi, es importante mencionar lo manifestado por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina:

(...) el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario
significa que juzgaran la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos
como marcas, sin tener en consideracion el analisis de registrabilidad o
irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los
Paises Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un
registro_marcario_en determinado Pais Miembro esto no significa que
indefectiblemente se debera conceder dicho registro marcario en los otros
Paises. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos,
tampoco significa que deba ser negado en los demas Paises Miembros, atn
en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse
solicitado en el mismo Pais que negoé el registro.' (Enfasis afiadido).

Es decir, la Oficina Competente del Instituto de Propiedad Intelectual, y, en el presente
caso, esta Sala, se encuentra en la obligacion de realizar un prolijo examen de
registrabilidad del signo solicitado, con el fin de formar su propia voluntad administrativa,
sin tener en consideracion las alegaciones expuestas por las oficinas competentes de otros
paises sea para conceder o sea para negar la solicitud de registro del mismo signo, asi
como los registros otorgados respecto del mismo signo en oficinas de paises pertenecientes
a la Comunidad Andina de Naciones o cualquier otro pais.

4.3. La marca, de acuerdo con el articulo 134 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se define como todo signo susceptible de ser representado
graficamente, y capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

De esta definicion se desprenden dos requisitos para el registro de un signo como marca: la
susceptibilidad de representacion gréfica, y la capacidad distintiva.

La susceptibilidad de representacion grafica, es la aptitud que tiene un
signo de ser descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros
soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el piblico
consumidor.

" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 71-1P-2007. GOAC No. 1553, de 15 de %/
octubre de 2007.
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La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. ks considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como
marca y constituye el presupuesto indispensable para que €sta cumpla su
funcién principal de identificar e indicar ¢l origen empresarial y, en su caso
incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion y/o
asociacion.?

4.4. Si bien es necesario considerar la susceptibilidad de representacion grafica como
requisito indispensable para el registro de una marca —que a criterio de esta Sala si
cumple el signo solicitado—, es la distintividad el requisito primordial que deben cumplir
los signos para desempefiar la funcién de marca. Al respecto de la distintividad, resulta
imperante sefialar que:

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,
mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para
distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad
extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de
diferenciarse de otros signos en el mercado. Este ultimo aspecto tiene que
ver con la causal contenida en el articulo 136 literal a).3

Por lo tanto, la capacidad distintiva que posee un signo registrable constituye el elemento
funcional que permite identificar los productos que origina una empresa, los servicios que
presta o las actividades que realiza, frente a otros de la misma clase o clases similares con
los que se verifique conexion competitiva.

En términos generales, es importante que el signo solicitado ANIMAL MARKET sea
idoneo para identificar los productos que pretende proteger (distintividad intrinseca), y que
no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte derechos de
exclusividad adquiridos (distintividad extrinseca).

Por lo tanto, a efectos de determinar si el signo solicitado cumple con la funcion de
distintividad en su doble aspecto, sera necesario realizar un examen de comparacion, en
estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional.

QUINTO.- De la composicién del signo solicitado, se desprende que el mismo se trata de
un signo que esta escrito en idioma extranjero - inglés, sin embargo, sus términos no

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-1P-2012.

3 ‘I'mbunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso L10-1P-2013
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pueden ser considerados como palabras de fantasia, debido a que dichas palabras son
facilmente comprensibles por un hispano parlante.

Por lo expuesto, esta Sala considera trascendente referirse al tema de los signos escritos en
idioma extranjero.

La doctrina marcaria sugiere que la denominacion de un signo escrito en idioma extranjero
no debe traducirse al idioma espafiol, sin embargo, es flexible al considerar que debido a la
tecnologia, los medios de comunicacion y la globalizacion en general, ciertas palabras en
idioma extranjero, especialmente el inglés, se han convertido en palabras conocidas y
utilizadas sistematicamente por el publico en general.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-1P-04, ha sefialado lo
siguiente:

...la denominacion no sera registrable si el significado conceptual de las
palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del
conocimiento de la mayoria del publico consumidor habiéndose
generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Esta Sala considera que el significado conceptual de las palabras ANIMAL y MARKET
resulta evidente, conocido y utilizado por el consumidor medio, por tanto, no cumpliria
con el fin de otorgar distintividad al signo solicitado; no obstante, esta Sala considera
realizar un examen de registrabilidad mas prolijo al respecto.

SEXTO.- 6.1. Realizada la busqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de la
Direccion de Propiedad Industrial, esta Sala encontré antecedentes de relevancia referidos
a marcas que utilizan la palabra ANIMAL como parte de su denominacion, para proteger
productos de la clase internacional No. 05, segun se observa a continuacion:

Marca Titular No. de Fecha de
Titulo registro
ANIMAL UNIVERSAL PROTEIN 145 13/01/2015
SUPPLEMENTS
CORPORATION d/b/a/
UNIVERSAL NUTRITION
POWER ANIMAL Y MORALES GARZON 7811 30/11/2007
DISENO GUILLERMO
ANIMAL PAK UNIVERSAL PROTEIN 6994 28/10/2008
SUPPLEMENTS
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CORPORATION d/b/a/
UNIVERSAL NUTRITION
LOHMANN ANIMAL LOHMANN ANIMAL 582 12/05/1999
HEALTH HEALTH
ANIMAL PAK + UNIVERSAL PROTEIN 1012 27/02/2015
ETIQUETA SUPPLEMENTS
DESPLEGADA CORPORATION d/b/a/
UNIVERSAL NUTRITION

OUROFINO ANIMAL | OURO FINO SAUDE ANIMAL 2610 06/05/2009
HEALTH LTDA.
(VERTICAL) Y
LOGO A COLORES
OUROFINO ANIMAL | OURO FINO SAUDE ANIMAL 2607 06/05/2009
HEALTH LTDA.
(HORIZONTAL) Y
LOGO A COLORES
OUROFINO SAUDE OURO FINO SAUDE ANIMAL 2609 06/05/2009
ANIMAL LTDA.
(VERTICAL) Y
LOGO A COLORES
OUROFINO SAUDE OURO FINO SAUDE ANIMAL 2611 06/05/2009
ANIMAL LTDA.
(HORIZONTAL) Y
LOGO A COLORES

Con base en la busqueda realizada, se desprende la existencia de varias marcas que
comparten el término ANIMAL, dentro de la clase internacional No. 05, pertenecientes a
cuatro titulares distintos, lo cual convierte a dicha palabra en un término débil dentro de la
referida clase internacional; comprobandose, asi, que es viable la coexistencia pacifica de
marcas que usan dicho término acompafiadas por elementos adicionales sean
denominativos o graficos caracteristicos que les otorguen distintividad, sin que éste
término haya sido considerado como un obstaculo legal al momento de conceder el
registro de las mismas.

6.2. Al respecto de las marcas débiles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
el Proceso 42-1P-2014, ha sefialado:

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para
impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de
las marcas arbitrarias o de fantasia. Ahora bien, todo signo registrado
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como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de
que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo
registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o
servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el
signo es de caracter genérico o de uso comun, o si evoca una cualidad del
producto o servicio, el signo se hara débil frente a otros que también
incluyan uno de tales elementos o cualidades™. (Proceso 99-1P-2004).

Con base en lo anterior, se entiende que el titular de una marca débil - ANIMAL-, al estar
compuesta por esta palabra cominmente usada, no puede impedir que terceros registren a
su favor marcas que contengan dicho término, fundandose en esa sola semejanza.

Asimismo, la doctrina y jurisprudencia respectiva han sido muy claros al sefialar que los
cotejos entre marcas que contengan términos débiles o comunmente usados, deben ser
efectuados con un criterio benevolente.

Por lo tanto, al determinar que el término ANIMAL es un término débil, dentro de la clase
internacional No. 05, esta Sala estima pertinente no considerarlo al momento de realizar el
examen de comparacion correspondiente; es decir, el cotejo obligatorio que se presenta a
continuacion debera realizarse en base al término MARKET.

6.3. Conforme a lo analizado previamente, esta Sala considera que también el término
MARKET debe ser tratado con un término cuyo significado es evidente, conocido y
utilizado por el puiblico hispano parlante, mas no como un signo de fantasia.

El término MARKET evoca la idea de MERCADO, COMERCIO. Dicha denominacion
junto al término ANIMAL, que componen al signo solicitado, tornan necesario referirse a
los signos descriptivos:

En relacion con los signos conformados por palabras descriptivas, la
norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que
informan a los consumidores exclusivamente sobre las caracteristicas de
los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el
tratadista Fernandez-Novoa sefiala que el signo descriptivo debe tener la
virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad, cantidad, destino.
etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Lo anterior se corrobora con lo que sigue:

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-1P-2013.
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El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los
métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la
pregunta ;como es? el producto o servicio que se pretende registrar, “(...)
de tal manera que si la respuesta espontaneamente suministrada -por
ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designacion de ese
producto, habra lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la

denominacion”.’

En el presente caso, el signo solicitado transmitiria al publico consumidor, ¢l destino que
poseen sus productos, es decir, son productos netamente dirigidos al mercado o comercio
animal, traducidos en preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones
higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y
animales; emplastos, material para apodsitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas.

SEPTIMO.- 7.1. Conforme lo planteado, exponemos lo que dicta el articulo 135 e), de
la Decision 486:

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

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

7.2. Por lo tanto, el signo objeto del presente andlisis, al no poder identificar
distintivamente los productos para los cuales se pretende registrar, y, al no poder
distinguirse entre los distintos almacenes, mercados o comercio de productos animales, ya
que reproduce conceptualmente dicha descripcion, careceria de fuerza distintiva suficiente
para constituirse en marca.

En conclusion, y con base en lo expuesto, el signo solicitado por JAMES BROWN
PHARMA C.A. no es registrable, volviéndose innecesario el analisis para determinar si
posee 0 no distintividad extrinseca frente a las marcas que utilizan el término ANIMAL, de

5 Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina, Proceso 27-1P-2001.
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propiedad de UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/
UNIVERSAL NUTRITION o de propiedad de terceros.

OCTAVO.- La marca solicitada esta comprendida dentro de las prohibiciones de registro
absolutas, establecidas en el articulo 135 literales b) y €) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, consecuentemente la marca solicitada no cumple los requisitos
del articulo 134 ibidem.

NOVENO.- 9.1. Por otro lado, respecto a la notoriedad de las marcas ANIMAL, de
propiedad de UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/
UNIVERSAL NUTRITION, alegada por la ahora recurrente, esta Sala considera
pertinente realizar ciertas precisiones al respecto. El articulo 224 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina sefiala:

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.

En esta misma linea, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena enseifia:

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptacion y
reconocimiento por parte del publico, alcanzado por un signo como
consecuencia de su funcion de distinguir determinado tipo de bienes o
servicios como fabricados o prestados por una persona en particular”6 y
especialmente, en referencia a la marca notoria que: “Es la que goza de
difusion, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de
producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenomeno relativo y
dinamico, segun sea el grado de difusion o de reconocimiento de la marca
entre el correspondiente grupo de consumidores.’

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 08-IP -
1995, manifesto:

La proteccion a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen
las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la
marca por si sola, 0 que para su reconocimiento legal no tengan que

® Tribunal Andino de Justicia, Proceso 59-1P-2000. %/

” Tribunal Andino de Justicia, Proceso 01-1P-1987.
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probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa
caracteristica.

9.2. La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien la alega. En tal
virtud, remitiéndonos a la documentacion que obra de autos, esta Sala ha determinado
que no existen pruebas suficientes de notoriedad de la marca ANIMAL, del titular
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL
NUTRITION, por {o que la alegacion del mismo acerca de la supuesta notoriedad de sus
marcas, ¢s improcedente al carecer de sustento material.

Tal como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la
notoriedad no se presume ni nace con la marca, se demucstra, por lo que esta Sala
considera que la mencionada marca no reune los requisitos para ser declarada como
notoriamente conocida.

Con este analisis y tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho
realizadas a lo largo de la presente resolucion, la Segunda Sala del Comité de Propiedad
Intelectual, RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelacion interpuesto por UNIVERSAL PROTEIN
SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, ¢l 04 de
noviembre de 2014.

2.- Revocar la resolucion No. 1107588, de 9 de octubre dec 2014, notificada cl
13 de los mismos mes y afio.

3.- Rechazar la oposicién presentada por UNIVERSAL PROTEIN
SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION.

4.- Negar de oficio e} registro, como marca, del signo ANIMAL MARKET,
tramite No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-29209-RE, solicitado el 05 de octubre de
2012, por JAMES BROWN PHARMA C.A.

5.- Devolver ¢l expediente administrativo, una vez que esta resolucion haya
causado estado, a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, para los fines
legales pertinentes.

El presente acto administrativo sera susceptible de recurso de reposicion, ante el mismo
Comité de Propiedad Intelectual en el término de quince dias y una vez que haya
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causado estado, por via jurisdiccional, ante la Unidad Judicial de lo Contencioso
Administrativo. Notifiquese.-

Céstellanos Penafiel
VOCAL PRINCIPAL

Abg. Ana Maria Hidalgo Concha g. J@é‘ s Delgado,

VOCAL PRINCIPAL - PONENTE VOCAL PRINCIPA

En Quito D.M., a los 13 ENE 2017 , notifiqué la resolucién que antecede a
JAMES BROWN PHARMA C.A., en la casilla IEPI-UIO No. 91 y a UNIVERSAL
PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/-UNIVERSAL NUTRITION,

Abg. Diana Priscila | Escud;ro Andino
SECRETARIA SEGUNDA SALA
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTTUAL
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dela Propiadad
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL%
—IEPI—
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL - SEGUNDA SALA

Tramite No. 15 - 5169 - RA - 2S SIGNO: ENJOY YOUR
MOMENT

Resolucion No. 0049- 2017 - CPI - 2S

MCDONALD’S CORPORATION
VS.
DD IP HOLDER LLC.

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta dias del mes de enero del dos mil
diecisiete, a las diez horas (10h00), en el marco de las resoluciones No. CD-IEPI-
002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-2014 CD-IEPI— emitida el
22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de
diciembre de ese mismo afio— y No. 002-2015 CD-IEPI —emitida el 25 de
septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de
ese mismo afio—, por medio de las cuales el Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- resolvié designar a los vocales
principales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, que queda
debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con la
Resolucion No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso la
reorganizacion de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En
el recurso de apelacion No. 15-5169-RA-2S, propuesto contra la resolucion No.
1107895, emitida el 20 de octubre de 2014, debidamente notificada ¢l 24 de los
mismos mes y aiio, correspondiente al signo ENJOYYOURMOMENT, solicitud
No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-19922-RE, presentada el 12 de abril de 2012 por DD IP
HOLDERLLC, al ser el momento procesal oportuno, la presente Sala declara.

Agréguese al expediente el escrito presentado por MC DONALD 'SCORPORATION, el
28 de mayo de 2015 (fs. 47 a 48).

Agréguese al expediente el escrito prestado por DD IP HOLDERLLC, el 20 de abril de
2016 (fs. 49).
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VISTOS:

1.- ElI 12 de abril de 2012, DD IP HOLDERLLC solicito el registro del signo
ENJOYYOURMOMENT, para identificar “Servicios de restaurantes, café, bares de
comidas rapidas (snack-bars) y restaurantes de comida rapida; servicios de restauracion
(alimentacion); hospedaje temporal.”, servicios de la clase internacional No. 43.

A esta solicitud se le asign6 el tramite numero IEPI-UIO-PI-SD-2012-19922-RE (Fojas
1 -8).

2.-  El 9 de julio de 2012, MCDONALD’S CORPORATION presentd oposicion
contra la solicitud de registro sefialada en el numeral anterior, sobre la base del registro
de la marca EL PLACER DEL MOMENTO, registro No.2995-07, para identificar los
servicios de la clase internacional No. 43 (fs. 9 a 18).

3.- Mediante providencia de 31 de octubre de' 2013 —notificada el 7 de noviembre
del mismo afio—, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial corrio traslado al
solicitante con la oposicion presentada por MCDONALD’'S CORPORATION,

concediéndole el término de treinta dias para contestar (fs. 19).

4.- El 20 de noviembre de 2012, DD IP HOLDERLLC., contest6 a la oposicion
presentada por MCDONALD'S CORPORATION (fs. 20).

5.- Mediante providencia de 21 de febrero de 2013 —notificada el 27 del mismo mes
y afio—, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial concedié al solicitante el término
de treinta dias para presentar pruebas (fs. 21).

6.- El 2 de abril de 2013, DD IP HOLDERLLC., presento escrito de prueba (fs. 22 a
27).

7.- Mediante resolucion No. 1107805 de 20 de octubre de 2014 —notificada el 24
del mismo mes y afio—, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvio:

1.-Negar la oposicion presenta por MCDONAL'S CORPORATION,
2.- Conceder a favor de DD IP HOLDERLLC, el registro del signo

ENJOYYOURMOMENT para proteger los servicios de la clase internacional
No. 43: “Servicios de restaurantes, café, bares de comidas rapidas (snack-bars) y
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restaurantes de comida rapida; servicios de restauracion (alimentacion);
hospedaje temporal”,

3.- Ordenar la emision del titulo respectivo. (fs. 31)

8.- El 13 de noviembre de 2014, MCDONALD’'S CORPORATION presento
recurso de apelacion contra la resolucion mencionada en el numeral anterior. Solicito6 se
deje sin efecto la resolucion No. 1107805, emitida por la Direcciéon Nacional de
Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2014 y en su lugar se acepte la oposicion
presentada y se niegue el registro del signo solicitado (fs. 32 a 36).

9.- Mediante providencia de 25 de noviembre de 2014 —notificada el 2 de diciembre
del mismo afio—, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial acepté a tramite el
recurso de apelacion interpuesto por MCDONALD'S CORPORATION vy dispuso la
remision del expediente al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y
resolucion (fs. 37).

10.- Segun consta en razon sentada el 19 de marzo de 2015, por el Secretario de la
Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondié a esta Sala el
conocimiento del presente tramite, en virtud del sorteo entre Salas realizado el 4 y 12 de
diciembre de 2014, seglin consta de las actas de sesion extraordinarias No. 02-2014, No.
03-2014 y No. 04-2014 (fs. 38).

11.- Mediante providencia de 10 de abril de 2015 —notificada el10 delmismo mes y
afio—, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectualavocd conocimiento del
recurso de apelacion interpuesto por MCDONALD’'S CORPORATION y concedio el
término de 20 dias para que las partes hicieran valer sus derechos y presenten pruebas
(fs. 39).

12.- El 12 de abril de 2015, MCDONALD'S CORPORATION presenté escrito de
prueba (fs. 40 a 45).

13.- Mediante providencia de 22 de mayo de 2015—notificada el 22 de los mismos
mes y aflo—, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual prescindio de la
diligencia de audiencia y concedio el término de cinco dias para presentar alegatos,
concluido dicho término dispuso pasen los autos para resolver (fs. 46).

14.-  El 28 de mayo de 2015, MCDONALD’'S CORPORATION present6 alegato en
derecho (fs. 47 y 48).
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Con tales antecedentes, y al estar el presente recurso en estado de resolver, esta Sala, en
ejercicio de sus facultades legales, considera:

PRIMERO: COMPETENCIA.- Que esta Sala como parte del Comité de Propiedad
Intelectual. en atencion a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Tercera del Cdigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, es
competente para conocer y resolver los recursos de apelacion.

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

TERCERO: 3.1. En su resolucion No. 1107805 de 20 de octubre de 2014 —notificada
el 24del mismo mes y afio—, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial considerd
lo siguiente:

TERCERO.- Que una vez realizada la busqueda de antecedentes en los archivos
de esta Direccion, se pudo verificar que MCDONALD’S CORPORATION, es
titular de la marca EL. PLACER DEL MOMENTO registro No. 2995-07 de 23
de noviembre de 2007 para proteger los servicios de la clase internacional No.
43, vigente hasta el 20 de septiembre de 2017. (fs. 30 vta.)

CUARTO.- Que el signo solicitado ENJOY YOUR MOMENT posee palabras
en idioma inglés que no son del dominio publico ni de uso comun.

(...)

En consecuencia, el signo solicitado ENJOYYOURMOMENT al estar integrado
por palabras en idioma extranjero, cabria considerarla como de fantasia y, posee
sufrientemente distintividad en relacion con el registro del opositor. (fs. 30 vta.)

QUINTO.- Que realizado el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto se concluye que la marca solicitada cumple con los
requisitos del Art. 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina en concordancia con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por
consiguiente no se encuentra dentro de las prohibiciones contenidas en el Art.
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina en concordancia
con el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual. (fs. 30 vta.)

32. MCDONALD’S CORPORATION presenté el recurso de apelacion interpuesto
en los siguientes argumentos:

Tramite No. 15 - 5169 - RA - 28

Pégina 4 de 14 Av. Replbics 386 v Degoe de
‘qu‘ 300 Pantz Baja
,Psad PisobyPiscB

¢ o TR O MaAITN



Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad

Q]

El signo solicitado no es suficientemente distintivo respecto a la marca registrada
EL PLACER DEL MOMENTO, mas aun si se considera que los signos protegen
servicios de la misma clase y naturaleza (fs. 32 vta.)

Los signos en conflictos son ideoldgica y conceptualmente semejantes y
confundibles (fs. 33).

La traduccion del signo solicitado evoca la misma idea que la marca previamente
registrada (fs. 33)

El registro del signo solicitado daria lugar a un aprovechamiento injusto de la
marca registrada, lo que constituiria un acto de competencia desleal. (fs. 33 vta.)

El signo solicitado no puede ser considerado un término de fantasia porque el
consumidor conoce su significado en espaiiol (fs. 34)

Sobre la base de estos argumentos, la recurrente solicité se deje sin efecto la resolucion
No. 1107805 de 20 de octubre de 2014, y en su lugar, se acepte la oposicion presentada
y sedeniegue el registro del signo solicitado (fs. 35).

CUARTO: ANALISIS.- 4.1.Para la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, el
signo solicitado ENJOYYOURMOMENT estaria integrado por palabras escritas en un
idioma extranjero que no forman parte del dominio publico o uso comin, por tanto, lo
consider6 como un signo de fantasia con la suficiente distintividad para acceder a
registro. Para el recurrente, la traduccion de las palabras que forman el signo solicitado
si serian de conocimiento general del consumidor, por lo que la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial concedio el registro, indebidamente.

4.2. La normativa comunitaria andina determina que, para que un signo sea
registrado como marca, necesita cumplir los requisitos de representacion grafica y
distintividad. Dichos requisitos se recogen en el articulo 134 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, que contiene el denominado Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial:

A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningin caso sera obstaculo para su
registro. (El subrayado es afadido.)

4.3.  En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
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La susceptibilidad de representacion gréfica, es la aptitud que tiene un signo de

ser descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, es
decir, en algo perceptible para ser captado por el piblico consumidor.'

4.4. La distintividad, por su parte, es la caracteristica principal que deben presentar
los signos para acceder al registro y consiste en la facultad de distinguir los productos o
servicios que el signo identifica de los demds productos o servicios del mismo género o
especie existentes en el mercado, facilitando la seleccion y adquisicion de los productos
o servicios por parte de los consumidores. Al respecto, el mismo Tribunal ha
manifestado que:

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca
y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su funcion
principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la
calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion o asociacion.”

4.5. Respecto de este requisito, vale tener presente que ““[s]e reconoce tanto una
capacidad distintiva ‘intrinseca’ como una capacidad distintiva ‘extrinseca’, la primera
se refiere a la aptitud individual [7ad0ra del signo, mientras que la segunda se refiere a su
no confundibilidad con otros signos.”

Con relacion a la distintividad extrinseca, el articulo 136 de la Decision 486 dispone:

Art. 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion;... (El subrayado es aiadido.)

4.6. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusion y de asociacion
requieren de la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o

"Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 252-1P-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena (“GOAC”) No. 2324, de 9 de abril de 2014, pag. 6.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-1P-2014. GOAC No. 2404, de 21 de octubre
de 2014, pag. 15.

3Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 147-1P-2013. GOAC No. 2304, de 24 de febrero
de 2014, pag. 7.
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similitud de productos o servicios. En tal virtud, el Tribunal de Justicia de I

Comunidad Andina ha precisado que:

4.7.

[

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusién entre varios signos y
los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i)
que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o
servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza
entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad
entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también
semejanza entre éstos.”

En relacién con los mencionados riesgos de confusién y de asociacion, el

indicado Tribunal ha distinguido que:

408 -

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusion indirecta),

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relacion o vinculacion econémica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca: denominativa
“SHERATON?”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de
2008).°

En cuanto a la comparacion entre signos, ésta se realiza en los niveles grafico-

ortografico, fonético y conceptual-ideoldgico. Asi, en palabras del mismo Tribunal:

La similitud ortografica que emerge de la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la
o las palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes,
pueden inducir en mayor grado a que la confusion sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un
sonido similar. La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos,
de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o
terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades

‘Proceso 193-1P-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (“GOAC”) No. 2309, de 27 de febrero
de 2014, pag. 20.

*Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 202-1P-2013. GOAC No. 2353, de 26 de junio de
2014, pag. 34.
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de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusién
entre los signos confrontados.

La similitud ideoldgica se produce entre signos que evocan la misma o similar
idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto,
cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se
estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra.®

Es de advertir, adicionalmente, que “basta que la confusion se presente en uno de estos
tres aspectos para que el signo sea denegado.””

4.9.  Respecto del corejo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha determinado que:

En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su
caso, el Juez competente, debera comparar los signos en conflicto aplicando para
ello los siguientes parametros:

La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visién de
conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortografica, auditiva e ideoldgica.

En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera
simultanea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino
que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas tltimas
es donde se percibe el riesgo de confusion o de asociacion.

Al realizar la comparacion es importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador
determinar como el producto o servicio es captado por el piblico consumidor.

4.10. En el cotejo marcario entre signos denominativos —formados por una o varias
letras. numeros o palabras—, vale advertir que:

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-1P-2012, GOAC No. 2148, de 7 de febrero de

2013, pag. 54.
" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 69-1P-2014, GOAC No. 2436, de 16 de enero de

2015, pag. 5.

$Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-1P-2012. GOAC No. 2106, de 12 de octubre
de 2012, pags. 21-22.
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Al momento de realizar la comparacion entre dos signos denominativos, el
examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

¢ Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las silabas o
letras que poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

e Se debe igualmente precisar la silaba tonica de los signos a comparar, ya
que si ocupa la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la
semejanza entre los signos podria ser evidente.

e Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad
de la denominacion.

e Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, porque esto mostraria como es captada la
marca en el mercado.”

4.11. En virtud de que el signo solicitado —ENJOY YOUR MOMENT— esta escrito
en palabras pertenecientes a un idioma extranjero, corresponde analizar el antes
mencionado signo en aplicacion de los siguientes parametros.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de
conocimiento comun, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser
registrado como marca, se las considera como signo de fantasia, procediendo, en
consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal,
“Las denominaciones de fantasia (...) implican la creacion de un vocablo, el
mismo que puede no tener significado alguno. Es asi que una marca de fantasia
gozara generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de
fantasia o caprichosas por ser elaboracion del ingenio propio de sus titulares
carecen de connotacion conceptual o significado idiomatico, de tal manera que si
una denominacion genérica va acompafiada de una palabra de fantasia, la
posibilidad de que sea admitido su registro aumenta™. (Proceso 16-1P-98,
publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN
etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado
conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprension
del publico; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma
un signo marcario es facilmente reconocible entre el publico consumidor o

*Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2012, GOAC No. 2085, de 24 de agosto de
2012, pag. 23.
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usuario, sea a causa de su escritura, pronunciacion o significado, debera tenerse
en cuenta que “el cardcter genérico o descriptivo de una marca no estd referido
a su denominacion en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso comim
en los Paises de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor
medio de esta subregion debido a su raiz comun, a su similitud fonética o al
hecho de haber sido adoptadas por un érgano oficial de la lengua en cualquiera

. N o |0
de los Paises Miembros ™.\

En efecto, el conocimiento del publico consumidor sobre el significado de una
denominacidn escrita en un idioma extranjero, es el que determina si el analisis de esta
clase de signos debe realizarse como si se tratara de una denominacién de fantasia, o si
por el contrario, se le debe dar el mismo tratamiento que una expresion local.

4.12.- El signo solicitado se compone de las palabras ENJOY, YOUR y MOMENT, las
mismas que seran analizadas conforme los pardmetros sefialados en los parametros que
preceden.

El término ENJOY no podria ser considerado como una locucion en idioma espafiol, por
cuanto es criterio de la Sala que su significado no es de conocimiento general del
consumidor, toda vez que su escritura y pronunciacion difieren en extremo del idioma
espanol y no ha sido utilizada comunmente en la formacion de registros marcarios que
identifiquen prestaciones del nomenclator No. 43. En tal virtud, dicho término, en el
presente caso, tendra el tratamiento de un signo de fantasia.

4.13.- Por su parte, respecto al término MOMENT'!, esta Sala advierte que su
significado conceptual —por su escritura, similitud fonética y utilizacién en el trafico
econdémico—, podria serde conocimiento general del consumidor, por tanto, en el
analisis ésta debe ser considerada como una palabra escrita en idioma espafiol.

La busqueda de anterioridades en.las bases datos y sistemas de esta Institucion
corroboro el criterio antes mencionado, ya que reveld que el término MOMENTO del
signo solicitado —ENJOYYOURMOMENT—, se ha utilizado en varios registros
marcarios para identificar los servicios comprendidos en la clase internacional No. 43;
es decir, el recurrente no posee derechos de exclusiva sobre la palabra MOMENTO, y

"“I'ribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-1P-2013. GOAC No. 2214, de 2 de julio de
2014, pag. 50.

""MOMENTO: Del lat. momentum.

1. m. Porcion de tiempo muy breve. Lo vi un momento esta tarde. _
2. m. Lapso de tiempo mas o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia. Este fue el mejor
momento de su vida. Aquella guerra civil fue el peor momento del siglo.

Consultado de la pagina web de la Real Academia de la Lengua Espaitola:http:/dle.rae.es/?id=Pbn zcv
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debe permitir el registro de otros signos que lo contengan, como efectivamente lo ha
hecho.'?

Entre otros, esta Sala observo los siguientes registros.

DENOMINACION REGISTRO | TITULAR C.L
PIZZA  HUT 1999 | 1354-05 PIZZA HUT INTERNATIONAL | 43
LOGO (V) CON LLC.

MOMENTOS PARA

COMPARTIR

EL PLACER DEL |2995-07 MCDONALD’S CORPORATION | 43
MOMENTO

LAROMA DEL CAFFE | 2461-13 JIMENA PAOLA ESPINOZA | 13
— MOMENTOS PARA VALVERDE

COMPARTIR

SWEETS MOMENTS JHENNYVILLAGOMEZVICAINO | 43
MOMENTOS HOTEL | 2779-14 ANA  SOFIA HERNANDEZ | 43
DE PASO + LOGOTIPO CAICEDO

El término MOMENTS o MOMENTOS le otorga, ademas, al signo solicitado y a los
previamente registrados, cierto caracter evocativo, pues genera en la mente del
consumidor, la idea de que el momento de alimentarse —servicios protegidos— debe ser
placentero, dulce, disfrutado o compartido con uno mismo o con los seres queridos:
Conclusidn a la que se llega después de un breve ejercicio mental.

Entonces, mal hace el recurrente en pretender que esta Sala declare una supuesta
similitud conceptual entre el signo solicitado y la marca primigenia, cuando la idea de
una alimentacién placentera la evoca no solo el signo solicitado, sino también demas
registros marcarios que comparten la palabra MOMENTO.

En otras palabras, el signo solicitado tiene la misma similitud conceptual con la marca
previamente registrada, que la tiene ésta con otros registros marcarios, por tanto, mal

“Recordemos que una de las maneras de identificar un término como de uso comin, descriptivo o
genérico, es su presencia en otros registros marcarios, ya que la bisqueda de antecedentes registrales
evidencia la manera de utilizar el idioma espafiol. CHIJANE, Dapkevicius Diego, Derecho de Marcas,
Funcién y concepto — Nulidades, Registro — Representacion grafica, Derecho comparado, Editorial Reus,
Madrid, pag., 368.
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haria esta Sala en reconocer la existencia de dichas similitudes cuando el recurrente no

ha podido impedir el registro de los registros antes detallados.

4.14. Cabe recalcar que aun cuando el signo solicitado se halla formado por un
término de uso comin —MOMENT—, al estar acompafiado de otros elementos
distintivos, puede acceder a registro, siempre que el conjunto marcario formado no
guarde similitudes con otro registro marcario.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por
una o mas palabras de uso comuin, su presencia no impedira el registro de la
denominacion, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad suficiente.Y puesto que el vocablo de uso
comunno es apropiable en exclusiva, el titular de lamarca que la posea no podra
impedir su inclusion en otro signo, ni fundamentar en esta unica circunstancia el
riesgo de confusion entre lasdenominaciones en conflicto."

4.15.- En ese sentido, comparados los signos enfrentados ENJOYYOURMOMENT y
EL PLACER DEL MOMENTO, esta Sala advierte que el signo solicitado contiene
elementos suficientemente diferenciadores y que no existen semejanzas en alguno de los
campos de comparacion, que puedan causar confusion en el pablico consumidor.

4.16. Esta Sala no quiere dejar pasar por alto el hecho de que el recurrente, en
reiteradas ocasiones, a lo largo de todo texto del recurso de apelacion interpuesto, ha
manifestado que la marca que fundament6 la oposicion presentada por MCDONALD'S
CORPORATION acompaiia o pretende acompaiiar a las marcas supuestamente famosas
“MC” y sus variaciones.

Es preciso recordar al recurrente, que el unico signo distintivo destinado a acompaiar a
una marca registrada y reforzar su fuerza distintiva, es el lema comercial.

“Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como

s 14
complemento de una marca.

Sobre ¢l mismo tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado que:

“Se trata por tanto de un signo que se aiiade a la marca para completar su fuerza
distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que

S Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 61-1P-2013. GOAC No. 2215, de 8 de julio de

2013, pag. 24. ‘ |
" lncisoasegundo del articulo 175 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, que
contiene el denominado Régimen Coman sobre Propiedad Industrial
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constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como «un
signo distintivo que procura la proteccion del consumidor, de modo de evitar que
éste pueda ser inducido a error o confusion. Se trata de un complemento de la
marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que,
cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberd especificarse
siempre la marca con la cual se usara»”.”’ (Enfasis afiadido)

En ese orden de ideas, esta Sala considera que el argumento del recurrente no tiene
razon de ser en el presente tramite y resulta por demas innecesario, por lo tanto, no sera
tomado en cuenta para resolver.

4.17.- En consecuencia, contrario a las alegaciones de la recurrente, esta Sala considera
que el signo solicitado cumple los requisitos del articulo 134 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina y no se encuentra incurso en las causales de
irregistrabilidad dispuestas en los articulos 135 y 136ibidem

Por lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho
realizadas en precedencia, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual
RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelacion interpuesto por MCDONALD'S
CORPORATION.

2.- Ratificar la resolucion No. 1107805, emitida el 20 de octubre de 2014
—notificada el 24 del mismo mes y afio—.

3.-Devolver el expediente a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, una
vez que esta resolucion cause estado, para los efectos legales pertinentes.

El presente acto administrativo, es susceptible del recurso de reposicion, ante el mismo
Comité en el término de quince dias y una vez que haya causado estado, por via
jurisdiccional, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo,
en el término establecido en el articulo 306 del Codigo Organico General de Procesos.
Notifiquese.-

“Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-1P-2013, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena (“GOAC™) No. 2214, de 2 de julio de 2013, pag. 47.
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Dra. Lorna Castellanos Penafiel
VOCAL PRINCIPAL

g. Ana Maria Hldalgo Concha an Jos€ Arias Delgado

VOCAL PRINCIPAL - PONENTE VOCAL PRINCIPAL

En Quito DM, a 3 1 ENE 2017 , notifiqué la resolucién que antecede,
mediante boleta depositada en el casillero IEPI Quito No. 30, 2 MCDONALD'S
CORPORATION; y a DD HVHOLDERLLC en la, casilla IEPI QUITO No. 10.
CERTIFICO.- 349

Abg: Diana Priscila-Escudero Andino

Secretaria de la Segunda Sala
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PRIMERA SALA ‘

Tramite No. 15-5146-RA-1S SIGNO DISTINTIVO: DISENO
Resolucion No. 164 - 2017 - CP1 - 1S

SERTECPET S.A.
vS.
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un (31) dias del mes de marzo del afio
dos mil diecisiete, a las dieciséis horas y cuarenta y cuatro minutos (16h44). Se
constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales
Principales, dos de ellos nombrados mediante las Resolucién del Consejo Directivo
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014-CD-IEPI, emitida
el 22 de octubre de 2014; y, el tercero nombrado mediante Resolucién No. 005-2015-
CD-IEPI, emitida el 28 de diciembre de 2015, quedando debidamente conformada
por los Vocales que suscriben. En el recurso de apelacion No. 15-5146-RA-1S,
propuesto contra la resolucién No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014,
notificada el 21 del mismo mes y afo, correspondiente al registro de la marca
DISENO, solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-12562-RE, presentado el 11 de
noviembre de 2011, a nombre de XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY
CO.,, LTD., siendo el momento procesal oportuno, la presente Sala dispone.-

I.  Agréguese al expediente los escritos presentados por SERTECPET S.A., el 8de
enero de 2016 (fs. 36 a 39); y los escritos presentados por XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LT el 08 de enero de 2016 (fs. 40 a 66); las
alegaciones planteadas seran tomadas en cuenta al momento de resolver.

VISTOS:

1. El 11 de noviembre de 2011, la compafiia XINJIANG GOLDWIND SCIENCE &
TECHNOLOGY CO., LTD., solicité el registro de la marca DISENO, tramite No.
IEPI-UIO-PI-SD-2011-12562-RE, para identificar ios siguientes servicios de la
clase internacional No. 42: “Ingenieria; servicios de dibujo en ingenieria; estudios
técnicos de proyectos; investigacion técnica, programacion informatica; disefio de
software para computadora; pruebas de materiales; control de calidad; control y
pruebas de calidad; investigacion mecénica.” (Fojas 1 a 3).

. Av. Republica 396 y Diego de
Pagina 1de 7 Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
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2. El 24 de enero de 2012SERTECPET S.A. presenté oposicion contra el registro del
signo utilizado, argumentando ser ftitular iegitima de ias marcas GRAFICA y
GRAFICA A COLORES, que identifican los productos de la clase internacional No.
42y nombre comercial SERTECPET + GRAFICA. (Fojas 5 a 9).

3. Mediante Resolucién No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el
21 del mismo mes y afio, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial (DNPI),
decidié rechazar la oposicion de SERTECPET S.A. y concedié el registro del signo
DISENO, toda vez que consideré que realizado el correspondiente cotejo, se
determina que el disefio del signo solicitado difiere del elemento gréfico que
compone los signos del opositor. (Fojas 15y 16).

4. El 12 de noviembre de 2014, SERTECPET S.A. present6é recurso de apelacion
contra la resoluciéon No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el
21 del mismo mes y afio, argumentando falta de distintividad del signo solicitado
pues resulta similar al disefio de sus marcas y existe identidad de los servicios
protegidos. (Fojas 17 a 22).

5. Mediante providencia de 28 de noviembre de 2014, notificada el 15 de diciembre
del mismo afio, la DNPI admiti6 a tramite el recurso planteado y remitié para
conocimiento y resolucién del Comité de Propiedad Intelectual. (Foja 23).

6. Mediante providencia de 23de abrilde 2015, notificada el 24de los mismos mes y
aflo, el Comité de Propiedad Intelectual, avocé conocimiento del recurso de
apelacién, concediendo a las partes el término de veinte dias para que presenten
pruebas y alegaciones. (Foja 26).

7. E! 25 de mayo de 2015,SERTECPET S.A. presenté escrito de pruebas y solicitd
que se tenga en cuenta material probatorio adscrito a otro expediente. (Fojas 27a
32).

8. Ei 24 de septiembre de 2015, SERTECPET S.A. presenté escrito y solicité que se
emita el titulo correspondiente. (Foja33).

9. Mediante providencia de 29de septiembre de 2015, notificada el 31 de los mismos
mes y afo, la Sala prescindié de audiencia y concedi6 a las partes el término de 5
dias para la presentacién de alegatos o informes en derecho, y concluido el
mismo, pasen los autos para resolver. (Foja 35).

Con estos antecedentes, para resolver esta Sala CONSIDERA:
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PRIMERO: El articulo 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye al Comité
de Propiedad Intelectual la facultad de tramitar y resolver los recursos de apelaciéon que
se interpongan contra las resoluciones emitidas por los Directores Nacionales del IEPI.
Por lo expuesto, en aplicacion a la Disposicion Transitoria Tercera, inciso tercero, del
Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion —
COESC, que sefala: “En cuanto a los procedimientos que se estén sustanciando
conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirdn el procedimiento y términos
establecidos en esa Ley”, esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de
apelacién propuesto.

SEGUNDO.- Que 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.- Que de conformidad con lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual
en su articulo 194, en concordancia con el 134 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina los requisitos fundamentales de registrabilidad de signos distintivos, son:

e La Distintividad.
o La susceptibilidad de representacién gréfica.

Respecto al requisito de distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
dentro del proceso16-1P-96 ha sefalado que:

*...la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio
de ofro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciario de los
demas, hasta el punto de que Ila marca llega a considerarse como sinénimo de
signo distintivo.”

La capacidad distintiva que posee una marca constituye el elemento funcional que permite
identificar los productos que origina una empresa, frente a productos de la misma clase o
similares con los que se verifique conexion competitiva. En el presente caso, esta Sala
considera que si bien el signo solicitado a registro DISENO, es susceptible de
representacion grafica, es importante que sea idoneo para identificar los productos o
servicios por si misma y que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma
que afecte derechos de exclusividad adquiridos; en este sentido el Tribunal Andino de
Justicia, dentro del proceso No. 31-IP-98, ha determinado:

desde dos puntos de vista, intrinseca y extrinseca. Asi las cosas, para que un
signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en si mismo capaz de
distinguir los bienes respectivos (distintividad intrinseca), e igualmente debe
poder distinguir dichos bienes de los demas en el mercado (distintividad
extrinseca). Sélo reuniendo el signo tales condiciones podra coadyuvar a una

“La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada t;
competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” ‘

Av. Replblica 396 y Dieg

P

Pagina 3 de 7 Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Pl Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Tramite No. 15-5146-RA-1S Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010 I.
: info@propiedadintelectual.gob.ec




Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad
Intelectual

Q)

De tal forma que el signo solicitado debe cumplir con las condiciones de distintividad
intrinseca y extrinseca para poder ser admitido como marca.

CUARTO.-Que el articulo 136 literal a) de ia Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina determina:

“Art. 136.- No podran registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en el
comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

Respecto a la eventual similitud confusionista entre las marcas registradas, y el signo
solicitado a registro, se considera pertinente realizar un examen comparativo, en estricto
apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional:

MARCAS REGISTRADAS (Registros SIGNO SOLICITADO
No. 960-08, 962-08)

A efectos del cotejo respectivo, se debe tener en cuenta lo sefialado por el tratadista
Pedro Breuer Moreno, en referencia a la confusion entre signos distintivos:

"Regla 1.- La confusion resulta de la impresidén de conjunto despertada por las

marcas.
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Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultaneamente.Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar
del comprador presunto y tener encuenta la naturaleza del producto.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas"’.

También se debe considerar la regla de la especiaiidad a fin de establecer la similitud
confusionista; al respecto el Tribunal Andino de Justica, dentro del proceso No. 13-IP-
98,ha mencionado lo siguiente:

“Para liegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario
concentrar el andlisis también entre los productos o servicios que la marca
ampara, porque, a excepcion de la notoria, protege solamente a los productos
dentro de la regla de la “especialidad”, esto es, para los productos que han sido
solicitados. Si entre estos y los anteriormente solicitados o registrados existe
una similitud o identidad, no podria registrarse como marca el nuevo signo en
razoén de la confundibilidad que puede darse o presentarse.”

Asimismo, respecto al andlisis de signos figurativos, el mencionado Tribunal, en la
interpretacion prejudicial No. 23-IP-2004 ha sefialado:

“ El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen mas elaborado, ya que
en_este caso, debe ofrecerse proteccion tanto al aspecto grafico, como al

aspecto ideoldgico. En el analisis debera efectuarse una comparacion gréafica y
conceptual, ya que la posibilidad de confusion puede generarse no solamente
en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sinc también en la
idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la
Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos
de la marca grafica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o
ideolégica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se
utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe
observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la
Jurisprudencia del Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina(...)" .

Comparados los signos del modo recomendado por la doctrina y la jurisprudencia, se
concluye los trazos de los mismos no son semejantes, y si existiera alguna leve similitud

la misma no es suficiente para causar confusién, toda vez que las lineas tienen formas
distintas y se encuentran orientadas en sentidos disimites;de tal forma que en el caso sub-
examine, cobraria singular relevancia el valor ideolégico que reportan ambos disefios, 0)
empero, los mismos, no permiten establecer una unica idea evocativa para presumir que
existe alguna confusién.

'"BREUER MORENOQO Pedro C., "Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio", editorial Robis, Buenos
Aires, pag. 351 y ss.
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De tal forma la Sala concluye que los trazos de ias marcas GRAFICA y GRAFICA A
COLORES no guardan semejanzas con el signo solicitado DISENO, ya que la ubicacion
de las lineas del signo solicitado tienden a ser inclinadas hacia la derecha en forma
paralefa, y con un ligero inicio curvo en la parte izquierda; mientras que las gréficas de los
signos del recurrente consisten en tres rayas que nacen de un mismo punto y se rodean
fa mitad de la parte concava por un rectangulo, existiendo contraposiciéon de colores en la
interseccion de las lineas y el rectangulo; en tal virtud, no existe similitud entre los signos
cotejados, tal que pueda causar riesgo de confusion o asociacion, toda vez que las figuras
de los signos tienen un contenido distinto, mas aun cuando las figuras son disimiles.

En tal virtud, esta Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes
tales que pueden inducir a confusién al publico consumidor y a los medios comerciales,
en contravencién a la normativa comunitaria y nacional aplicable.

QUINTO.- Que una vez revisada la base de datos institucional, segun lo dispuesto por el
articulo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, no se encontré signo alguno que
represente impedimento de registro para el signo solicitado; de tal forma que el signo
DISENO, solicitado por XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.,
cumple con los requisitos del articulo 134 de la Decisiéon 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 194 de la Ley de Propiedad
Intelectual, por consiguiente no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones relativas
contenidas en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comisiéon de la
Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del articulo 196 de la Ley de
Propiedad Intelectual.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de
derecho realizadas a los largo de la presente resolucion, la Primera Sala del Comité de
Propiedad Intelectual, RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelacion interpuesto por SERTECPET S.A.:

2.- Ratificar la Resolucién No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el 21
del mismo mes y afio, mediante la cual la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
concedié el registro del signo DISENO, para proteger los productos de la clase
internacional No. 7, descritos en la solicitud,;

3.- Conceder el registro del signo DISENO que constan en la solicitud, a nombre de
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.; tal como consta de la
etiqueta en la solicitud, Unicamente en su conjunto sin otorgar exclusividad sobre los
elementos individualmente considerados; vy,
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4.- Devolver el expediente a la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, una vez que
esta resolucion cause estado, para los efectos legales pertinentes.

Este acto administrativo sera susceptible de impugnacién de conformidad con los articulos
597 del Cédigo Organico de fa. Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, y 306 del Cédigo Otganico General de Procesos. Notifiquese.-

d Reyes Celi
IPAL

Dr. Oscar D
VOCAL PRI

En Quito D.M., a los siete dias del mes de abril del afio dos mil diecisiete, se notificé a las
partes con la resolucién que antecede mediante boletas depositadas en el casillero IEPI
Quito No. 17 a XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & CHNOLOGY CO., LTD.; y en el

COMITE 35 PROPIEDAD INFELECTUAL,

X,
W &

D,
\\‘f
!
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- —>
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL Z
PRIMERA SALA .
Tramite No. 17-6084-RA-1S Signo Distintivo: SELLADOR

Resolucién No. 464 - 2017-CPI - 1S

AGROMIXTOS CIA. LTDA.
VS,
AGRIPAC S.A.

En la ciudad de Quito, D.M,, a los veintinueve dias del mes de diciembre del afio
dos mil diecisiete, a las dieciséis horas con veinte minutos (16h20), se
constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales
Principales, dos de ellos nombrados mediante Resolucion del Consejo Directivo
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014, emitida el 22
de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 24 de diciembre
del mismo afio; y, el tercero nombrado mediante Resolucion del Consejo
Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 002-2015-CD-
IEPI, emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No.
613, de 22 de octubre de ese mismo ano, quedando debidamente conformada
por los Vocales que suscriben; y de conformidad con la Resoluciéon No. 031-
2017-DE-IEPI, de 8 de noviembre de 2017, que dispuso la reorganizacion de las
Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el Recurso de
Apelacion No. 17-6084-RA-1S, interpuesto contra la Resolucién No. 2214386,
emitida por la Direcciéon Nacional de Propiedad Industrial el 06 de junio de 2017,
notificada el 15 del mismo mes y afo, correspondiente al registro del signo
denominativo SELLADOR, solicitud No. IEPI-2014-24232, presentada el 24 de
octubre de 2014, por AGRIPAC S.A.siendo el momento procesal oportuno, la
presente Sala dispone:

. Agréguese al proceso el escrito presentado por AGROMIXTOS CIA. LTDA., 22
de noviembre de 2017; las alegaciones que en defensa de sus derechos se
presentan, seran tomadas en cuenta al momento de resolver. (fs. 153 a 155).

VISTOS:

1. El 24 de octubre de 2014, AGRIPAC S.A. solicité el registro del signo
denominativo SELLADOR, para identificar los siguientes productos dentro de la clase
internacional de Niza No. 05: “Plaguicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e
higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,
material para apésitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales;
desinfectantes; productos para la destruccion de animales dariinos; fungicidas,
herbicidas”. A esta solicitud se le asigno el tramite No. |IEPI-2014-24232(Fojas 1 a 4).
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2, El 10 de junio de 2015, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentd oposicién al
registro del signo SELLADORalegando su calidad descriptiva y competencia desleal
por parte del solicitante, afirmando: “mi representada estaria impedida de utilizar la
palabra SELLADOR para describir ciertas caracteristicas de sus productos
comercializados, lo que generaria un ambiente de competencia desleal que deberia
ser evitado por el Director, al afectar las condiciones de igualdad que deben prevalecer
en el mercado”, ademas, se fundamento en la titularidad de la marca SELLOMIX, en la
clase internacional No. 05, titulo de registro No. 5930-07, vigente hasta el 2017 (Fojas
17 a 26).

3. El 20 de febrero de 2016, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial emite la
providencia, notificada el 25 del mismo mes y afio, mediante la cual corre traslado al
solicitante con la oposicién presentada por AGROMIXTOS CIA. LTDA., concediéndole
el término de treinta dias contados a partir de la fecha de notificacién, para que
conteste a dicha oposicién (f. 27).

4, El 05 de abril de 2016, AGRIPAC S.A. contest6 a la oposicion presentada por
AGROMIXTOS CIA. LTDA., negando los fundamentos de hecho y de derecho de la
misma, y, alegando, en lo principal la distintividad del signo solicitado, ademas
presenté la limitacion de la proteccion de sus productos a unica y exclusivamente
“plaguicidas” (fs. 28 - 30).

5. El 02 de agosto de 2016, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentd su escrito
probatorio acompafado de los anexos que considerd pertinentes para dicha causa y
que, en su criterio, ratifican los argumentos esgrimidos en el mismo. Insistié en la
naturaleza descriptiva y engafiosa del signo que se pretende registrar y en la conexion
competitiva de los productos que protegen los signos en pugna; adicionalmente,
presentd doctrina, caracteristicas de productos SELLADOR vy la opinion especializada
de un veterinario que afirma el uso genérico de dicho término en el argot agricola y
ganadero en productos cuyo fin es sellar el pezén de las vacas después de ordenarlo y
por lo tanto utilizado como tratamiento de la enfermedad conocida como
mastitis;(Fojas 31-43).

6. El 05 de agosto de 2016, AGRIPAC S.A. presentd su escrito probatorio
acompanado de los anexos que considerd pertinentes para dicha causa y que, en su
criterio ratifican los argumentos esgrimidos en el mismo. Principalmente sefala: a)
Coexistencia de marcas con la raiz SELLA/SELLO, en la clase internacional No. 05,
adjuntando las correspondientes copias simples de los titulos de registro sefialados en
dicho escrito; b)Aplicacion del principio de especialidad; c¢) Distintividad del signo
solicitado (Fojas44-51).

7. Mediante resolucion No. 1111316, emitida el 31 de enero de 2017, notificada el
02 de febrero del mismo afo, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvié:
“1.-NEGAR la oposicion interpuesta por AGROMIXTOS CIA. LTDA.; 2.- CONCEDER
el registro del signo SELLADOR, de AGRIPAC S.A., destinada a proteger los
productos de la clase internacional No. 5: "Plaguicidas; productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, material para apésitos; material para empastar los dientes y para moldes
dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales dafinos;
fungicidas, herbicidas”; (...)".(Fojas 69 a 69 vta.).
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8. El 22 de febrero de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presenté Recurso de
Reposicion en contra de la Resolucion anteriormente transcrita, solicitando que se
acepte el recurso presentado y se declare la nulidad de la resolucién impugnada, en
base, principalmente, a que en dicho acto administrativo se analizaron hechos ajenos
a la Litis, es decir, no se analizaron los argumentos expuestos en su escrito de
oposicion y probatorio, haciendo alusion a los términos genéricos y no descriptivos.
(Fojas 70 a 77).

9. Mediante providencia de 19 de abril de 2017, notificada el 25 del mismo mes y
afio, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial calificé la temporalidad del Recurso
de Reposicién presentado (f. 78).

10.  Mediante resolucion No. 2214386, emitida el 06 de junio de 2017, notificada el
15 del mismo mes y afo, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial resolvié: “1.-
Rechazar el Recurso de Reposicion interpuesto por la compariia AGROMIXTOS CIA.
LTDA.; 2.- Ratificar en su totalidad el contenido de la Resolucién No. 1111316,
emitida el 31 de enero de 2017 y debidamente notificada el 02 de febrero del mismo
ano, (...)".(Fojas 79 a 80 vta.).

11. El 30 de junio de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presenté Recurso de
Apelacién en contra de la Resolucién anteriormente transcrita, solicitando que se
acepte el recurso de apelacion presentado y se revoque la resolucion impugnada,
denegando el registro del signo solicitado (fs. 81 a 88).

12. Mediante providencia de 13 de julio de 2017, notificada el 20 del mismo mes y
ano, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial calificé la temporalidad del Recurso
de Apelacion presentado, remitiendo el expediente al Comité de Propiedad Intelectual
para su conocimiento y posterior resolucion (f. 89).

13. El 15 de septiembre de 2017, la Primera Sala del Comité de Propiedad
Intelectual, mediante providencia notificada el 22 del mismo mes y afo, avocd
conocimiento del Recurso de Apelacion interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA., lo
admitié a tramite y concedio a las partes el término de 20 dias para que hagan valer
sus derechos y presenten pruebas (f. 92 a 92 vta.).

14. El 17 de octubre de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presento su escrito de
prueba, solicitando que se considere a su favor: (Fojas93a149 vta.).

- Copia simple del contenido de la pagina web
http://es.wikipedia.org/wiki/Mastitis, sefialando: "El producto SELLADOR en el
campo veterinario, no es otra cosa que el nombre genérico con el que se
conoce a desinfectantes de accién viricida, bactericida y germicida (virus,
bacterias, hongos, esporas), empleados en la desinfecciéon de pezones en las
vacas antes y después del ordefio manual y mecénico..."

- Copia simple del contenido de la pagina web
http://www fao.org/docrep/w5975s/w5975s08.htm, en especial la definicién de Q‘/

la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y Agricultura
(FAQ) sobre plaguicidas; alegando que la limitacion de productos realizada por
el solicitante no elimina la semejanza confusionista entre los signos en pugna.

- Copia de la Interpretacion Prejudicial 12-IP-1996, referente a la prohibicion de
registro como marca de los signos que resulten engafosos.
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- Copia de la Interpretacion Prejudicial 106-1P-2008, referente a que el analisis
de registrabilidad de los productos de la clase internacional No. 05, aparte de
los productos farmacéuticos, debe ser extremadamente riguroso, con el fin de
preservar la salud de los seres vivos.

- Copia de la Interpretacion Prejudicial 44-IP-2007, referente a los signos
descriptivos. Alega que el término SELLADOR es descriptivo para plaguicidas,
por ser una de sus caracteristicas principales el contrarrestar, neutralizar,
impedir la accién o ejercer control sobre un microorganismo o parasito nocivo.

- Copia de la Interpretacion Prejudicial 07-IP-1995, referente a la preservacion
del orden publico en el analisis de registrabilidad de un signo. Alega que el
signo solicitado afecta al orden publico, tanto al consumidor como alos
competidores.

- Copia de la Interpretacion Prejudicial 52-IP-2012, referente a los actos
considerados como desleales. Afirmando que el registro del signo solicitado
perpetraria un acto de competencia desleal.

- Material probatorio presentado en el tramite de oposicion al registro como
marca del signo bajo analisis, mediante escrito de02 de agosto de 2016, que
obra a fojas 31 a 43 del presente expediente administrativo.

15. El 23 de octubre de 2017, AGRIPAC S.A. contesté al recurso de apelacion
referido en el punto anterior, negando los fundamentos de hecho y de derecho
expuetos en el mismo (fs. 150 a 151 vta.).

16. El 07 de noviembre de 2017, la Primera Sala del Comité de Propiedad
Intelectual, mediante providencia notificada el 15 del mismo mes y afo, una vez
concluido el término de prueba, prescindié de la diligencia de Audiencia, concedio el
término de cinco dias para la presentacion de alegatos o informes en derecho
ydispuso que concluido el antedicho periodo de prueba pasen autos para resolver (f.
152 a 152 vta.).

17.  El 22 de noviembre de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presento alegaciones
finales, ratificando los fundamentos de hecho y de derecho que expuso a lo largo del
procedimiento administrativo. (fs. 153 a 155).

Con tales antecedentes, para resolver el presente recurso de apelacion, esta Sala
CONSIDERA:

PRIMERO: COMPETENCIA.- El articulo 364 literal b) de la Ley de Propiedad
Intelectual, atribuye al Comité de Propiedad Intelectual la facultad de tramitar y
resolver los recursos de apelacion que se interpongan contra las resoluciones emitidas
por los Directores Nacionales del |IEPI. Por lo expuesto, en aplicaciéon a la Disposicion
Transitoria Tercera, inciso tercero, del Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion — COESC, que sefiala: “En cuanto a los
procedimientos que se estén sustanciando conforme la Ley de Propiedad Intelectual
seguiran el procedimiento y términos establecidos en esa Ley”, esta Sala es
competente para conocer y resolver el recurso de apelacion propuesto.

SEGUNDO.-VALIDEZ PROCESAL.- 2.1. Para la sustanciacién del presente recurso
se ha observado lo dispuesto en los articulos 177, 180 y siguientes del Estatuto del
Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva, - ERJAFE, asi como las
demas disposiciones aplicables, de conformidad a lo dispuesto el articulo 344 de la
Ley de Propiedad Intelectual.
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Una vez revisado el procedimiento de fojas 01 a 155, se determina que laspartes
ejercieron ampliamente su derecho constitucional a la defensa, proponiendo las
pruebas que consideraron pertinentes a sus intereses, y que fueron analizadas en su
integridad, habiéndose establecido las que fueron pertinentes al recurso, se procedié a
su valoracion. En consecuencia, 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:ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.-El recurso de apelacion se
interpone en contra de la Resolucién No. 2214386, emitida por la Direccién Nacional
de Propiedad Industrial, el 06 de junio de 2017, y notificada el 15 del mismo mes y
ano.

CUARTO: 4.1.Para determinar si el recurso de apelacion se ha interpuesto dentro del
plazo legal correspondiente, se aplica el articulo 177 del ERJAFE que sefiala que el
recurso de apelacion debe ser interpuesto en el plazo de quince dias contados a partir
del dia siguiente a la fecha en que se notificé el acto administrativo. Al haberse
realizado la notificacién de la resolucién impugnada el 15 de junio de 2017, vy, el
recurso presentado el 30 del mismo mes y afio, se determina que el recurso fue
interpuesto dentro del término legal, de acuerdo a lo sefialado en providencia emitida
por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, el 13 de julio de 2017 (f. 89).

QUINTO: Al estar frente a un Recurso Ordinario de Apelacién, es obligacion de este
Comité analizar los presupuestos facticos del procedimiento, asi como pronunciarse
sobre las alegaciones del recurrente y del recurrido con la finalidad de formar su propia
voluntad administrativa. Al respecto, se procede a identificar:

51. La Direccion Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolucion No.
2214386, de 06 de junio de 2017, notificada el 15 del mismo mes y afio, resolvio(Fojas
79 a 80 vta.):

“1.- Rechazar el Recurso de Reposicién interpuesto por la compaifiia
AGROMIXTOS CIA. LTDA.; 2.- Ratificar en su totalidad el contenido de la
Resolucion No. 1111316, emitida el 31 de enero de 2017 y debidamente
notificada el 02 de febrero del mismo afo, (...)".

La autoridad administrativa fundamenté su Resolucién principalmente en los siguientes
puntos:

“CUARTO.- Que, revisada la base de datos de la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial, se ha podido verificar que el opositor, esto es, la
compaiiia AGROMIXTOS CIA. LTDA., es titular de la marca “SELLO MIX +
ETIQUETA" con No. de Titulo 5930-07, destinada a proteger productos de
la Clase Internacional No. 05, vigente hasta el 28 de mayo de 2017

(...)

SEXTO.- Que, realizado el analisis respectivo, vistos los signos en conjunto
y no por separado, se determina que el signo solicifado es lo
suficientemente distintivo para ser diferenciado en el mercado por el ptblico f
consumidor, pues posee elementos adicionales que le otorgan distintividad. /
Adicionalmente se considera importante mencionar que se considera que la

Av. Replblica 396 y Diego de
Pagina 5 de 16 Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
i RA- Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Tramite No. 17-6084-RA 18 Telf - (593) 3-940000 / 3940001 / 39400023, 4, 5,6, 7, B, 9 /3840010
info@propledadintelectual gob.ec

/



|
l Instituto Ecuatorano
o | 0ela Propiedad
Intelectual

denominacion solicitada no es descriptiva, pues no hace alusién alguna a
los productos que pretende proteger...

SEPTIMO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye
que el signo solicitado cumple con los requisitos del Articulo 134 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con
el articulo 359 del Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion; por consiguiente, no se encuentra
inmerso en las prohibiciones contenidas en el Articulo 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Articulo 361 numeral 1 del Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion”.

5.2. AGROMIXTOS CIA. LTDA. expuso en el recurso de apelacion, principalmente, los
siguientes argumentos (fs. 81 a 88):

- Falta de motivacién del acto impugnado, no se analiz6 el hecho de que el signo
solicitado es un signo engafioso. Ademads, se omite el andlisis de los hechos alegados
y demostrados por parte del recurrente.

- Caracter engafioso del signo solicitado. “Resuita absurdo que AGRIPAC S.A., pretenda
registrar la marca SELLADOR, para identificar un plaguicida, que se caracteriza por
eliminar gérmenes y parasitos en plantas, cuando existe un producto denominado
SELLADOR (nombre genérico), de aplicacién en el campo veterinario, que también se
caracteriza por eliminar los gérmenes de la enfermedad denominada mastitis que
afecta al ganado”. “Si un plaguicida es comercializado erréneamente en ganado, puede
matarlos o generar graves enfermedades o dafios a su salud, por lo que se encuentra
en riesgo la vida de los animales.”

- No se realizé un examen riguroso.

- La limitacion de la proteccién de la solicitud SELLADOR, a exclusivamente plaguicidas,
no disminuye el caracter descriptivo —productos destinados al mercado agropecuario-.

- El registro de la solicitud SELLADOR afecta el orden publico —derechos del consumidor
y productores-.

- Elregistro de la solicitud SELLADOR perpetraria un acto de competencia desleal.

5.3. Por su parte, AGRIPAC S.A.contesté al referido recurso, en base a los siguientes
argumentos(fs. 150 a 151 vta.):

- Registrabilidad y distintividad del signo solicitado.

- Ladenominacién solicitada para registro no describe en absoluto los productos para los
cuales ha sido solicitada -plaguicidas-.

- Laraiz SELL compartida por los signos confrontados ha venido siendo de uso comun
dentro de la clase internacional No. 05.

- Aplicacién del principio de especialidad. Mientras la marca registrada SELLOMIX
identifica productos veterinarios, el signo solicitado protegeria plaguicidas.

SEXTO: ANALISIS.- 6.1. Para que un signo pueda constituirse como marca, debe
cumplir con los requisitos del articulo 134 de la Decision 486 vy, en tal virtud, no incurrir
en las prohibiciones de los articulos 135, 136 y 137 del citado cuerpo normativo.

La marca, de acuerdo con el articulo 134 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se define como todo signo susceptible de ser representado
graficamente, y capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

De esta definicion se desprenden dos requisitos para el registro de un signo como
marca: la susceptibilidad de representacion grafica, y la capacidad distintiva.
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“La susceptibilidad de representacion gréfica, es la aptitud que tiene un signo de ser
descrito o reproducido en palabras, imagenes, férmulas u otros soportes, es decir, en
algo perceptible para ser captado por el publico consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor
0 usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir
todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable
para que ésta cumpla su funcion principal de identificar e indicar el origen empresarial y,
en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusién y/o
asociacion.”.’

Si bien es necesario considerar la susceptibilidad de representacion grafica como
requisito indispensable para el registro de una marca —que a criterio de esta Sala si
cumple el signo solicitado—, es la distintividad el requisito primordial que deben
cumplir los signos para desempefiar la funcion de marca. Al respecto de la
distintividad, resulta imperante sefialar que:

“La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado, y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del
signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este ultimo aspecto tiene que ver
con la causal contenida en el articulo 136 literal a)."*

Por lo tanto, la capacidad distintiva que posee un signo registrable constituye el
elemento funcional que permite identificar los productos que origina una empresa, los
servicios que presta o las actividades que realiza, frente a otros de la misma clase o
clases similares con los que se verifique conexion competitiva.

En términos generales, para acceder a registro, es necesario que el signo solicitado
SELLADOR sea idéneo para identificar los productos que pretende proteger, dentro de
la clase internacional No. 05 -Unica y exclusivamente plaguicidas- (distintividad
intrinseca), y que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte
derechos de exclusividad adquiridos (distintividad extrinseca).

De lo anterior se desprende que unicamente el signo que goce de distintividad
intrinseca y distintividad extrinseca sera amparado por el sistema de marcas, debido a
que de esta manera podra coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en
beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria y
nacional (Art. 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y 194 de la Ley de
Propiedad Intelectual).

En esta misma linea, al referirse a la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi
expresa:

“(...) la verdadera y unica funcién esencial de la marca es distinguir un producto o
servicio de otro (...). La marca permite la distincién entre productos o servicios de una
misma especie. Si el signo en cuestién no es apto para distinguir un producto o un

l'l‘rihunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 114-1P-2012.
“ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-1P-2013.
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servicio de ofro, entonces no podréa ser marca en los términos seflalados. Es facil deducir
que esta funcion distintiva es esencial en la marca (...)."”

6.2. En cuanto a la capacidad distintiva intrinseca, se debe observar si el signo
SELLADORIncurre en una de las prohibiciones del articulo 135 de la Decision 486,
denominadas prohibiciones absolutas, por ser condiciones propias que debe cumplir
todo signo para ser registrado, respondiendo a motivos de interés publico y a la tutela
del bien comun, esto es, que el signo no sea genérico, descriptivo ni carente de
distintividad per sé.

6.2.1. En primer lugar, y dado a que a lo largo del presente procedimiento
administrativo se ha debatido el caracterdescriptivo del signo solicitado SELLADOR
para proteger Unica y exclusivamente plaguicidas (fs. 44 vta.), esta Sala considera
pertinente mencionar lo sefialado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, con referencia a los signos descriptivos:

“En relacién con los signos conformados por palabras descriptivas, la norma
comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los
consumidores exclusivamente sobre las caracteristicas de los productos o de los
servicios que buscan identificar. Al respecto, el lratadista Fernandez-Novoa sefiala que
el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad,
cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.™

Lo anterior se corrobora con lo que sigue:

“El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para
determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta ;cémo es? el producto
0 servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta
espontaneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de
la designacién de ese producto, habra lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la
denominacién”."®

En tal virtud, al consultar al consumidor medio: ;Cémo es el producto que comercializa
AGRIPAC S.A.?, éste dificilmente —por decirlo menos- responderia: "Es SELLADOR",
debido a que los productos protegidos por tal signo —plaguicidas- no tienen relacion
directa ni estan descritos en dicho término.

Asi las cosas, es necesario recordar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en su Proceso 16-IP-2012, ha establecido:

“La descriptividad de un signo surge principalmente de la relacién directa entre éste y

los productos o servicios para los cuales eslad destinado a identificar. Un signo sera
descriptivo en relacion directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el

universo de productos o servicios”.(Enfasis afiadido).

En este sentido, a criterio de esta Sala, el signo solicitado no es descriptivo en relacién
a plaguicidas, conforme el analisis planteado, desvirtuandose asi el argumento
presentado por el recurrente, en el sentido de que la limitacion de la proteccion del
signo solicitado, a exclusivamente plaguicidas, no disminuye su caracter descriptivo,
debido a que éste es inexistente.

*Otamendi Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, P. 91.
*Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-1P-2013.
*Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-1P-2001.
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6.2.2. Por otra parte, en virtud de que la autoridad inferior durante el examen de
registrabilidad del signo en cuestién, ha mencionado a los signos genéricos —
Resolucion No. 1111316 de 31 de enero de 2017- en miras de conceder el registro del
signo solicitado, esta Sala considera pertinente analizar también dicha figura:

“Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los
productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o
servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente
del signo genérico, asf como la circunstancia de que su titular se apropiaria en
exclusiva de una denominacion integrada por elementos que deben ser de libre
disposicién, impide su registro.”®

Continuando con su analisis, sefala:

“La denominacion genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede
otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilizacion de esa palabra, ya
que se crearia una posicién de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La expresién genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ;qué es?, en
relacion con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominacién
genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es
necesario utifizarlo en alguna forma para sefialar el producto o servicio que desea
proteger, o cuando por si s6lo pueda servir para identificarlo.”.”

En aplicacion a lo citado, al preguntar al consumidor medio: ;Qué producto
comercializa AGRIPAC S.A.?, éste responderia: “un plaguicida”, dificimente podria
responder “un sellador”; mucho mas si se le hace la misma pregunta a un consumidor
especializado —del mercado agropecuario o veterinario-, que conoce los productos
veterinarios conocidos genéricamente como ‘“selladores”, su funcion, fin vy
composicion, por lo que se evitaria cualquier indicio de confusion.

En este orden de cosas, es pertinente citar lo manifestado por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en cuyo Proceso 19-IP-2014, sefialé:

‘La denominacién genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede
otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre /a utilizacién de esa palabra, ya
que se crearia una posicion de ventaja injusta frente a oltros empresarios. La
genericidad de un signo, debe ser apreciada en relacién directa con los productos o
servicios de gue se trate.

()

Sin embargo, una expresién descripliva respecto de unos productos o servicios puede
utilizarse_en_un_sentido _distinto _a_su_significado_inicial o0 _propio. de modo que. el
resultado serd novedoso cuando se usa para distinquir determinados productos o

servicios_que no_tengan relacién directa con la_expresién que se utiliza.” (Enfasis
afnadido).

Por tanto, el término SELLADOR tampoco se podria considerar como un término
genérico, respecto de los productos que pretende amparar -plaguicidas-; diferente

“Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 38-1P-2008.
"Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 34-1P-2013.
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seria si dicho término pretendiere amparar productos cuyo fin es sellar el pezén de las
vacas después de ordefiarlo, en cuyo caso si podria considerarse como genérico.

6.2.3. Por otra parte, el recurrente ha argumentado que el signo solicitado es un signo
engafioso. En base, principalmente, a los siguientes preceptos:

- “Resulta absurdo que AGRIPAC S.A., pretenda registrar la marca SELLADOR,
para identificar un plaguicida, que se caracteriza por eliminar gérmenes y
parasitos en plantas, cuando existe un producto denominado SELLADOR
(nombre genérico), de aplicacion en el campo veterinario, que también se
caracteriza por eliminar los gérmenes de la enfermedad denominada mastitis
que afecta al ganado”.

Al analizar dicha afirmacion, la presente Sala conviene en exponer el tratamiento dado
a las palabras de fantasia y a las marcas arbitrarias, cuyo fin es dotar de distintividad
al signo que componen lo cual le permitira acceder a registro, mas no con el fin de
dotarle de un caracter “absurdo”:

“Son palabras de fantasia los vocablos creados por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras
con significado propio que distinquen un producto o servicio sin evocar ninquna de sus
propiedades. Caracteristica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente
distintivas.

El tratadista Breuer Moreno las define de la siguiente manera: "Es de fantasia toda
denominacion que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a
distinquir, aunque sea evocativa;, porque la fantasia puede consistir hasta en la
denominacién arbitraria que se haga de una denominacién precisa o necesaria”...

Marcas arbitrarias.

Las marcas denominativas se subdividen en: sugestivas, que son las que tienen una
connotacién conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por la marca; y arbitrarias, que_no_manifiestan conexién alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar...”
(Enfasis agregado)

En este orden de cosas, y con el fin de sustentar el presente analisis de arbitrariedad
del signo solicitado, vale transcribir la definicion dada por la Real Academia Espariola
de la Lengua, al término SELLADOR y PLAGUICIDA:

“sellador, ra
1. adj. Que sella o pone el sello. U. t. c. s.”

“plaguicida
De plaga1 y -cida.
1. adj. pesticida. U. t. c. 8.”

Por otro lado, se transcribe también la definicién adoptada por la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, con referencia a los plaguicidas:

®Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-1P-2013.
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“Se entiende por "plaguicida" cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer,
repeler o combatir cualguier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o
animales, durante la produccién, almacenamiento, transporte, distribucion y elaboracion
de alimentos, productos agricolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse
a los animales para combalir ectoparasitos. El término incluye las sustancias destinadas
a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes,
agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinacion, y las
sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el
producto contra la deterioracién durante el almacenamiento y transporte. El término no

incluye normalmente los fertilizantes, nutrientes de origen vegetal o animal,_aditivos
alimentarios ni medicamentos para animales." (Enfasis afiadido)

En tal virtud, en base a las definiciones dadas y los datos destacados previamente,
esta Sala confirma la arbitrariedad de la denominacion SELLADOR, con respecto a los
plaguicidas, es decir, se verifica su distintividad intrinseca.

- “Si un plaguicida es comercializado erréneamente en ganado, puede matarlos
0 generar graves enfermedades o dafios a su salud, por lo que se encuentra en
riesgo la vida de los animales.”

Esta Sala desecha el argumento presentado, ya que parte del hecho de que los
plaguicidas y los productos veterinarios que sellan los pezones de las vacas después
de ordefarlos, estan dirigidos a un sector especializado de consumidores, cada uno
con un segmento completamente distinto de consumidores, esto es personas
dedicadas a la agropecuaria frente a veterinarios o ganaderos, mismos que no podrian
incurrir en error al momento de requerir uno u otro producto, debido a que mas alla de
guiarse por “el género” de un producto, solicitaran y adquiriranlos productos
identificados por las marcas que reconocen, que han venido aplicando y que
claramente diferencian.

De la misma manera, la presente Sala desvirtia el hecho de que el signo solicitado
sea engafoso, debido a que, una vez mas, se insiste en que el término SELLADOR,
no presenta relacion directa con los PLAGUICIDAS, en base a la definiciéon dada por la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, en la que
no puede subsumirse la definicién o funcion dada por un sellador de uso veterinario ni
aquel de uso general —de madera, de pintura, de maquillaje, de fundas, entre otros- a
los plaguicidas. Asimismo, no se logra verificar la intencion “engafosa” del otrora
solicitante al intentar registrar dicha denominacién para identificar plaguicidas.

En este orden de las cosas, se reproduce lo adoptado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al respecto:

“El engafio se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una
distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas,
su procedencia, su modo de fabricacion, la aptitud para su empleo y otras informaciones
que induzcan al publico a error. La prohibicién de registrar signos engafiosos, tal como
se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o publico, es™
decir, del consumidor... el caracter engafioso es relativo. Esto quiere decir que no hay\

signos engafiosos en si mismos. Podran serlo segun los productos o servicios gue vayan
a distinguir. "*(Enfasis afiadido). . 3

“Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 120-1P-2015.
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Asi, se determina que el engafio que puede producir un signo se debe analizar en
base a los productos que pretende amparar, no pudiendo constatarse tal hecho en el
presente caso, por la falta de correspondencia o de relacién entre la denominacion que
se pretende registrar y los productos que pretende amparar, asi como su funcién y
finalidad.

6.2.4. En base a lo expuesto, tomando en cuenta la composicién del signo solicitado
SELLADOR, de naturaleza denominativa, se puede concluir que cumple con la funcion
de distintividad intrinseca, ya que seria capaz de identificar, individualizar y distinguir
los productos que pretende proteger en el mercado, dentro de la clase internacional
No. 05, -limitados a unica y exclusivamente plaguicidas-; por tanto, no incurre en las
prohibiciones establecidas en el articulo 135 de la Decisién 486.

6.3. Por otro lado, a efectos de determinar si el signo solicitado cumple con la funcién
de distintividad extrinseca, serd necesario realizar un examen de comparacion, en
estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional, en el que se
debera enfrentar el signo solicitado SELLADOR, en la clase internacional No. 05, a la
marca previamente registrada SELLO MIX + ETIQUETA, en la clase internacional No.
05, de propiedad de AGROMIXTOS CIA. LTDA. por ser objeto de la resolucion
impugnada, al haber sido, el fundamento de la oposicion presentada por dicha
compaiiia; con el fin de determinar si entre ellas existe identidad o similitud, en los
ambitos grafico-ortografico, fonético-auditivo y conceptual-ideolégico, conforme los
siguientes parametros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina:

“‘La similitud ortogréfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusion sea mas palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinacién de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad
en la silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe /a posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

La similitud ideolégica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los
signos representan © evocan una misma cosa, caracleristica o idea, se estaria
impidiendo al consumidor distinguir una de otra."."®

Adicionalmente, es importante mencionar lo sefialado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, dentro del Proceso 122-1P-2012:

“Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusion y de asociacién requieren de
la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de
productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado que:

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusién entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o

'° Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-1P-2012.
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servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;
(iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.”

Conforme las consideraciones expuestas, esta Sala procede a realizar el cotejo
marcario requerido:

MARCA REGISTRADA

SELLO MIX

SIGNO SOLICITADO

SELLADOR

- Desde los tres ambitos de comparacion antes descritos, se concluye que los signos
enfrentados guardan similitud toda vez que comparten la raiz SELLA/O,
determinandose que en la comparacion o cotejo de ambos signos destacan mas sus
diferencias que sus semejanzas -longitud gramatical, pronunciaciéon, evocan
conceptos distintos, entre otras-.

En este orden de cosas, la Sala, una vez realizada la correspondiente verificacion en
las bases de datos y archivos institucionales, considera pertinente ratificar lo expuesto
por parte del recurrido, en el sentido de que aquella raiz SELL compone a varios
signos de la clase internacional No. 05. Por nombrar algunos:

- SELLA-T (LOGOTIPQ), titulo de registro No. 175-08, de propiedad de NELLY
LOPEZ CIFUENTES;

- SELLAMAST, titulo de registro No. 3550-10, de propiedad de SANDRA
ARCOS MARTINEZ;

- SELLAPESON DE BIO-PECUARIO, titulo de registro No. 5992-08, de
propiedad de RODRIGO PENA PAZMINO.

-  SELLALOE PAC, titulo de registro No. 6903, de propiedad de PRODUCTOS
QUIMICOS PAC PROQUIPAC CIA. LTDA.

- SELLO MIX, titulo de registro No. 5930-07, de propiedad de AGROMIXTOS
CIA. LTDA.

Entonces, profundizando en lo aseverado, se seiala lo siguiente:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas
pueden estimarse como expresiones de uso comun, y que por ser tales no pueden ser
objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve
incluida una expresién de tal naturaleza no esté legalmente facultado para oponerse a
que terceros puedan utilizar dicha expresion, en combinacion de otros elementos en la
conformacién de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo
suficientemente distintivo a fin de no crear confusion.”."’

"' Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-1P-2005.
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Adicionalmente, conforme a lo anterior, se recuerda que:

“El titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra que coexistir
con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también
que siempre existira entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendré efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por

ello se ha dicho que esos elementos de uso comun son marcariamente débiles.”. i

Por todo lo anterior, se concluye que la raiz SELLA/O no puede ser considerado como
un elemento de uso exclusivo del opositor ni el Unico que aporta distintividad al signo
solicitado, ya que su analisis debe efectuarse sin descomponerse; no puede
considerarse motivo de denegacion de una marca posteriormente solicitada para
registro al comprobarsela coexistencia pacifica de marcas que utilizan dicha raiz, sin
que ésta se considere como un obstaculo legal al momento de conceder el registro de
las mismas; por lo que, simultaneamente, se refuta el derecho de uso exclusivo sobre
dicha raiz por parte de cualquier agente comercial, ademas de que imposibilita a sus
titulares a oponerse a solicitudes de registro presentadas por terceros, basados en la
sola utilizacion de dicho término siempre que esté combinada con otros elementos
denominativos o graficos caracteristicos, que, en conjunto, le otorguen suficiente
distintividad al signo que se analice.

6.4. Asi, al haberse determinado, previamente, que entre los signos confrontados no
existe riesgo de confusion debido a que no existe identidad ni similitud relevante entre
ellos —-aparte de la raiz comun SELLA/O-, esta Sala considera irrelevante pasar a
analizar a profundidad el hecho de que los signos confrontados pretendan amparar
productos relacionados dentro de la clase internacional No. 05, debido, también, a que
considera que dicha alegacion ya fue analizada a cabalidad previamente y debido a la
expresa limitacion de productos por parte del otrora solicitante.

SEPTIMO.- Con respecto a los restantes argumentos presentados por AGROMIXTOS
CIA. LTDA., en el correspondiente recurso de apelacion, respecto a que el registro de
la solicitud del signo SELLADOR afectaria al orden publico y perpetraria un acto de
competencia desleal, esta Sala los considera impertinentes, debido a que dichas
afirmaciones carecen de sustento material, y, la presente Sala no puede resolver
sobre la base de supuestos que no han sido debidamente corroborados con material
probatorio idéneo, lo contrario seria incurrir en arbitrariedad administrativa cuya
consecuencia es la nulidad del acto que acarrea el antedicho vicio procedimental.

OCTAVO.- Guiados en todo lo expuesto, esta Sala concluye que el signo solicitado
SELLADOR, reune los requisitos de distintividad intrinseca y distintividad extrinseca ya
que es capaz de distinguir los productos de la clase internacional No. 05 -plaguicidas-
y de diferenciarse de otras marcas que poseen un derecho anterior al de la solicitante,
evitando asi cualquier tipo de desconcierto comercial.

Es asi que queda demostrado que el signo posteriormente solicitado para registro
goza de suficiente distintividad para constituirse como marca, por lo tanto, y siguiendo
el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ademas de las normas
legales vigentes sobre la materia, es registrable, pues la percepcion conjunta de los
signos confrontados —SELLADOR/ SELLO MIX + ETIQUETA- no genera la idea de un

' OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS" Cuarta edicién. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot.
Buenos Aires. 2002. Pag. 191.
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mismo signo (confusién directa); de productos relacionados entre si (confusién
indirecta),; de la existencia de acuerdos comerciales entre las partes (riesgo de
asociacion) o de un signo que se deriva de otro previamente existente.

NOVENO.- Que esta Sala advierte que en las resoluciones No. 2214386 vy
1111316mencionadas en los numerales 7 y 10 de los vistos de esta Resolucion, existe
un error material en la parte resolutiva al sefialar:

“Conceder el registro del signo SELLADOR de AGRIPAC S.A. destinada a
proteger los productos de la clase internacional No. 05: “Plaguicidas; productos
farmaceéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebes; emplastos, material para apoésitos; material para
empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la
destruccion de animales daiiinos; fungicidas, herbicidas;"

El error se produce al omitir la peticion expresa del recurrido que en escrito de05 de
abril de 2016, expresamente sefiald la limitacién de la proteccion de sus productos a
Unica y exclusivamente “plaguicidas” (fs. 28 - 30).

Al respecto, el ERJAFE sefiala que la Administracion Publica podra rectificar los
errores materiales en cualquier momento, segun consta en la norma que se transcribe
a continuacion:

Art. 170.- Revocacion de actos y rectificacion de errores.

2. La Administracién Publica Central podra, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.

DECIMO.- En consecuencia, realizado el examen de registrabilidad pertinente, esta
Sala determina que el signo solicitado SELLADOR cumple con los requisitos del
articulo 134 de la Decision 486 y no incurre en las prohibiciones indicadas en los
articulos 135 y 136 ibidem, en concordancia con los articulos 195 y 196 de la Ley de
Propiedad Intelectual. Por lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones
de hecho y de derecho realizadas en precedencia, la Primera Sala del Comité de
Propiedad Intelectual RESUELVE:

1.- Negar el recurso de apelacién interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA., el
30 de junio de 2017.

2.- Ratificar el contenido de la Resolucion 2214386, emitida por la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial el 06 de junio de 2017; y, debidamente
notificada el 15 del mismo mes y afo, mediante la cual se rechazé el recurso
de reposicion interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA. y se ratifico el

contenido de la Resolucion No. 1111316 de 31 de enero de 2017, con la Unica

aclaraciéon de gue el signo solicitado protegera unica y exclusivamente
plaguicidas.

3.- Conceder el registro del signo denominativo SELLADOR, como marca, para
identificar: “plaguicidas”, solicitado por AGRIPAC S.A., tramitado bajo el
No.IEPI-2014-24232de 24 de octubre de 2014.
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4.- Devolver el expediente a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, una
vez que esta resolucion cause estado, para los efectos legales pertinentes.

Este acto administrativo sera susceptible de impugnacion de conformidad con los
articulos 597 del Coédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, y 306 del Coédigo Organico General de Procesos.

Notifiquese.-
L s \ /é
Abg

s WGualotuﬁa Cruz
VOCAL PR PAL -PONENTE-

Dr. Oscar Pavid Reyes Celi
PRESIDENTE ¢ VOCAL PRINCIPAL

VOCAL PRINCIPAL

En Quito, a los 08 Eht/?,ﬂi& , se notific6-con la Resolucién que
antecede mediante boletas depositadas en la Casilla JUDICIAL QUITO No. 5940 a
AGROMIXTOS CIA. LTDA.; y en la casillero IEPI Quito No. 10 a AGRIPAC
S.A.CERTIFICO.- g )

.\.

\\H‘ s e x&-ﬁl__f____,//
“Abg. Diana Priscila Escudero 2
SECRETARIA PRIMERA SALA

COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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Tramite No. 12-1198-RV-28 Signo  distintivo: OCEAN
SPRITZ

Resolucion No. 0063 - 2017 - CPI - 28
WELLA GMBH (antes WELLA AG.) vs. JAFER LIMITED

En la cindad de Quito, D.M., a los treinta y un dias del mes de enero del afio dos
mil diecisiete, a las doce horas con veinte y cuatro minutos. En el marco de las
resoluciones No. CD-IEPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-
2014 CD-IEPI— emitida el 22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro
Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo afio— y No. 002-2015 CD-IEPI
—emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613,
de 22 de octubre de ese mismo afio—, por medio de las cuales el Consejo Directivo
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -FEPI- resolvié designar a los
vocales principales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, que
queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad
con la Resolucion No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso
la reorganizacion de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual.
En el recurso extraordinario de revision No. 12-1198-RV-28, propuesto contra la
resolucion No. 1102374, de 11 de agosto de 2011, notificada el 24 de los mismos mes
y afic —mediante la cual la Direccion Nacional de Propiedad Industrial nego la
solicitud de registro comoe marca del signo OCEAN SPRITZ, tramite No. 0224121,
presentada el 15 de junio de 2010 por WELLA AG.~—, al ser el momento procesal
oportuno, la presente Sala declara:

Se avoca conocimiento del presente recurso extraordinario de revision.

Agréguese al expediente el escrito de 26 de septiembre de 2013, presentado por JAFER
LIMITED (f. 150).

Incorpérese, asimismo, el escrito de 10 de julio de 2015, presentado por JAFER /
ENTERPRISES R&D, SLU (fs. 152 a 181). 7 i .
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En virtud de lo previsto en el articulo 182 del Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcién Ejecutiva —ERJAFE—, en este mismo acto se dispone y
dan por cumplidos la avocacion de conocimiento de la causa y el paso de los autos para
resobver.

VISTOS:

1. El 15 de enero de 2010, WELLA AG. solicité el registro, como marca, del signo
OCEAN SPRITZ, para proteger los siguientes productos de Ia clase internacional No. 3:

Jabones, perfumeria, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo
v ia belleza, lociones para el cabello, dentifricos, preparaciones para blanquear y
otras sustancias para lavar y limpiar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar; cosmeticos.

A esta solicitud se asigné el framite No. 0224121 (fs. 1 a 8).

2 El 16 de marzo de 2010, JAFER LIMITED presentd oposicion andina, con base
en sus derechos previos sobre la marca SPRITZZ, registrada en Peru, titulo No. 161595,
vigente hasta et 27 de noviembre de 2019, que protege los productos de la clase
internacional No. 3 (fs. 9 a 14).

3. Mediante providencia de 14 de junio de 2010, notificada el 28 de los mismos
mes y afio, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial corrié traslado con la
oposicion, concedio el término de treinta dias a la solicitante para que conteste y el
término adicional de treinta dias a la opositora para que presente las pruebas que
sustenten la oposicidn (1. 15).

4. El 28 de julio de 2010, WELLA AG. contestdé la oposicién y adjuntd las
impresiones de varios documentos (fs. 17 a 29).

5. El 2 de febrero de 2011, JAFER LIMITED adjunté una copia, debidamente
certificada y apostillada, del registro correspondiente a la marca SPRITZZ, obtenido en
Per(i, para proteger productos de la clase internacional No. 3, con vencimiento al 27 de
noviembre de 2019 (fs. 30 y 31).

6. A fojas 33 a 42 del expediente consta la solicitud de cambio de nombre del
titular WELLA AG. a WELLA GMBH.

Av. Repilblica 386 y Diego de

agi » Almagre - Edilicio FGRUM 300 Planta Baja, i3
Pdgm? 2de26 Mezzanine, Plso 1, Piso 3, Piso 5y Plse 8
Tramite No. 12-1198-RV-25 Telf.; (593} 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5,6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadinielectualgob.ec




* - | Instituto Ecuatoriano _ ] X
® ¥ | etz Propiedad ! g
ag {ntelectual R L

7. Mediante resolucion No. 1102374, de 11 de agosto de 201}, notificada el
los mismos mes y afio, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial resolvié (fs. 44 y
45 )

bl » ‘I‘
Mw, T et

1.- Aceptar la oposicién andina planteada por la compaiiia JAFER LIMITED,
2.- Negar el registro del signo OCEAN SPRITZ solicitado por WELLA AG...

8.. El 13 de marzo de 2012, WELLA AG. presenté recurso extraordinario de
revision en contra de la resolucién indicada en el punto anterior (fs. 46 a 48) y presentd
daocumentos de soporte (fs. 49 a 58).

9. Mediante providencia de 4 de julio de 2012, notificada el 11 de fos mismos mes
y afio, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial calificé la temporalidad del
recurso y envié el proceso al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y
resolucion (f. 59).

10.  Con providencia de 19 de noviembre de 2012, notificada el 21 de los mismos
mes vy afio, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocd conocimiento del
recurso y concedid a la recurrente ¢l término de dos meses para que haga valer sus
derechos y presente pruebas (f. 60).

11. El 28 de noviembre de 2012, JAFER LIMITED presenté escrito de contestacion
a) recurso de revision (fs. 61 a 63).

12.  El 1 de enero de 2013, WELLA AG. presento escrito de prueba (f. 64) v agregd
documentacion de sustento (fs. 65 a 143).

13, Mediante providencia de 14 de agosto de 2013, notificada el 16 de los mismos
mes y afio, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, una vez concluido el
término de prueba, convocd a las partes a audiencia (f. 146). La diligencia se llevd a
cabo el 25 de septiembre del mismo afio solamente con la presencia de la parte
accionada, a cuya finalizacion se concedid a las partes el término de diez dias para la
presentacion de alegatos; asimismao, dispuso que, una vez conciuido este término, pasen
los autos para resolver (fs. 148 y 149).

14.  Segln consta en razdn sentada el 3 de marzo de 2015, por el Secretario de la
Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondié a esta Sala el
conocimiento del presente tramite, en virtud al sorteo de los expedientes que estaban /
sustanciandose y se encontraban en custodia de fa Primera Sala, realizado los dias 4 y
12 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la Resolucién No. 153-2014 DE-IEPI, de * ‘ «
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27 de noviembre de 2014, y conforme consta en las actas de sesion extraordinaria No.
02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (f. 151).

Con estos antecedentes, para resolver, esta Sala, en ejercicio de sus facultades legales,
CONSIDERA:

PRIMERQO: COMPETENCIA.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el
presente recurso extraordinario de revisidn, de conformidad con los articulos 357 y 364,
literal b), de la Ley de Propiedad Intelectuat —LPI—, 178 del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva (ERJAFE) —norma aplicable en
materia de propiedad intelectual por expresa disposicion del articulo 344 de la indicada
Ley— y disposicion transitoria tercera del Cédigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, y que, por haber sido interpuesto dentro
de término, fue admitido a tramite,

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- No se han producido omisiones de
sotemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trimite del
presente proceso, por lo que se lo declara valido.

TERCERO: ARGUMENTOS.- 3.I. En su resolucion No. 1102374 de 11 de
agosto de 2011, notificada ¢l 24 de los mismos mes y afio, la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial considerd [o siguiente:

TERCERQ.- Que respecto a la oposiciéon andina interpuesita por JAFER
LIMITED, realizada la blsqueda en ¢l archive de esta Direccion Nacional, se
pudo constatar que se encuentra registrado el signo SPRITZZ, con titulo 4716-
2010, vigente hasta el 2020, para proteger productos de la clase internacional
No. 03, con lo que el opositor tiene acreditado el legitimo interés para presentar
su oposicion en el presente caso, segin lo dispone el Art. 147 de la Decision
486 de la Comunidad Andina, ademas de poseer derechos de exclusividad de
conformidad con lo dispuesto en el articuto 154 de la Decision 486 en
concordancia con el articulo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual.

CUARTO.- Que comparando los signos en conflicto esto es el signo opositor
SPRITZZ, con ¢l signo solicitado a registro OCEAN SPRITZ, en una vision
en conjunto se ha determinado que no posee distintitividad suficiente pues se
advierte evidentes semejanzas fonéticas-auditivas, graficas-visuales e
ideoldgicas-conceptuales, capaces de producir confusion en el piblico

consumidor,
()
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SEXTO.- Que el signo solicitado a registro OCEAN SPRITZ, reproduce
parcialimente el elemento denominativo de [a marca opositora SPRITZZ, por [o
gue provocaria confusidn en el publico consumidor.

(-

OCTAVO.- Que la denominacion solicitada a registro OCEAN SPRITZ,
pretende identificar jabones, perfumeria, aceites esenciales ..., productos
comprendidos dentro de la clase internacionat 03, y la marca previamente
registrada SPRITZZ, protege cosméticos; jabones para limpieza facial..,
productos de la clase internacional No. 03, dando come resultade productos
similares o idénticos que guardan entre ellos conexidén competitiva pues los
productos amparados por ambos signos tienen los mismos canales de
comercializacion, distribucion y pertenecen al mismo género.

3.2. Con fundamento en el articulo 178, literal a), del ERJAFE, WELLA AG.
fundamentd su recurso extraordinario de revisién en el siguiente argumento:

a. De forma errénea, la autoridad ha fraccionado el signo solicitado para proceder
a su comparacién con el signo opositor, es decir, no ha tomado en cuenta la
regla del cotejo marcario segiin la cual la comparacién debe hacerse a partir de
una vision de conjunto (f. 47 vta.).

b. La marca previamente registrada esta constituida por un signo evocativo, débil y
de uso comun, pues SPRITZ es un signo genérico para productos que deben
tener un envase de estas caracteristicas (f. 48).

c. No existe confusion entre los signos en conflicto porque, si bien ambos
comparten el término SPRITZ, el signo solicitado estd conformado por el
vocablo OCEAN, que le confiere la distintividad necesaria para acceder a
registro (f. 48).

Con base en este argumento y sefialando que existen errores de hecho y de derecho en la
resolucidn impugnada, solicitd se acepte el recurso interpuesto y se conceda el registro
solicitado (f. 48).

3.3. Por su parte, JAFER LIMITED contesto el recurso con base en los argumentos
que se enuncian a continuacion:

a. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso
(f. 61).

b. Titularidad sobre la marca SPRITZZ (f. 61).
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¢. La resolucién impugnada fue emitida conforme a derecho (f. 61 vta,).

Con sustento en estos argumentos, la recurrida solicitd se rechace el recurso y se
ratifique la resolucion venida en grado (f. 62).

CUARTO.- 4.1. Con respecto al recurso extraordinario de revision, el articufo 178
del ERJAFE dispone:

Los administrados o los ministros de Estado o las méximas autoridades de la
Administracion Publica Central auténoma, en el caso de resoluciones
expedidas por dichos Organos, por sus subordinados o por entidades
adscritas, podrdn interponer ante los ministros de Estado o las mdximas
autoridades de la Administracion Pablica Ceatral autonoma la revision de
actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas

siguientes:

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que
aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de
disposiciones legales expresas;

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental
ignorados ai expedirse el acto o resolucién que se trate;

¢) Cuando en la resolucion hayan influido esencialmente documentos o
testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a
aquella resolucion; vy,

d) Cuando la resolucion se hubiere expedido como consecucncia de uno o
varios actos cometidos por funcionarios o empleados pablicos tipificados
como delito y asi declarados en sentencia judicial firme.

El recurso de revisién se podré interponer en el plazo de tres afios a partir
del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), v de tres meses
a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan
transcurrido cinco afios desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate
en fos otros casos.

El organo competente para la resolucion del recurso podrda acordar
motivadamente la inadmisién a tramite, cuando el mismo no se funde en
alguna de las causas previstas en este articulo.

El_drgano competente para conocer el recursg de revision deberd
pronunciarse no sdlo sobre la procedencia del recurso, sine también, en su

caso, sobre el fondo de la cuestion resuelta por el acto recurrido. (Enfasis

afiadido)
Av. Repitblica 396 y Diego de
aein: Almagro - Edificic FORUM 300 Planta Bas,
Razing 6.de 26 M:zgzan‘ne. Piso 1, Piso 3, Piso Sy Piso 8
Tramite No. 12-1198-RY-28 Telt* (583) 3-940000 3940001 / 3840002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

info@propiedadinielectual.gob.ec



" gt | nstituto Ecuatoriano
® ¥ | 4o l2 Propiedad
e’ | Intelectual

e

!

4.2,  El recurso extraordinario de revision reviste un caracter excepcional —de alli su ™~
nombre—. Por tal razdn, la doctrina mayoritaria considera:

Tanto en la doctrina como en los ordenamientos juridicos de los cuales se
han calcado las normas que definen fa fisonomia de nuestros procedimientos
administrativos, se ha coincidido_en dotar al recursg de revision de un
cardcter__extraordinario, excepcionalidad que viene marcada por_ el
sefialamiento taxativo de las causales en las cuales procede, presupuesto que
derroca inclusive 1a firmeza de los actos en via administrativa, extendiendo

su impugnabilidad en el tiempo, en un lapso mucho mas amplio..." (Enfasis
afiadido)

4.3. Respecto de este mismo recurso, Garcia de Enterria sefiala:

Configurado con cardcter extraordinario, en la medida en que sofo procede
en_los concretos supuestos previstos por la ley y con fundamento en
motivos igualmente tasados por ella (de lo que la doctrina jurisprudencial
se ha erigido en celosa guardiana. ...}, constituye, en principio, mas que un
recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos
que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o
acaecimientos sabrevenidos con posterioridad al momento en que fueron
dictados.? (Enfasis afiadido)

4.4. En el presente caso, esta Sala observa que ¢l recurso formulado por WELLA
AG. contiene un sefialamiento expreso con relacién a que la causa sefialada en el
articulo 178, literal a), del ERJAFE es la que sustenta la impugnacién, ya que la
recurrente se ha referido a que la resolucidon No. 1102374 contendria “errores de
derecho y de hecho que afecten las prerrogativas legitimas que tiene mi mandante” (f.
47).

De ahi que, en las lineas que siguen el analisis de esta autoridad se desarrolla en ese
contexto normativo. En ef marco de la disposicion contenida en el articulo 178, altimo
inciso, del ERJAFE, entonces, esta Sala tiene la obligacion de emitic un
pronunciamiento sobre la cuestion de fondo que ha resuelto el acto administrativo
venido en grado.

! Marco Morales Tobar, Manual de Derecho Pracesal Adwministrativo (Quito: Corporacién de Estudios ¥
Publicaciones, 2011}, p. 460.

? liduardo Garcia de Enterria. Curso de Derecho Administrative, Tomo [! (Bogota: Editorial Temis,
2008). p. 538.
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QUINTO. 5.1. El 2 de febrero de 2011, JAFER LIMITED adjunt6é una copia,
debidamente certificada y apostillada, del registro correspondiente a la marca SPRITZZ,
obtenido en Pert, para proteger productos de la clase internacional No. 3, con
vencimiento al 27 de noviembre de 2019 (fs. 30 y 31). Tomando en cuenta que en este
registro fundamentd la oposicion presentada dentro del presente proceso administrativo
y a fin de verificar la pertinencia de los argumentos formulados por las partes, la Sala
considera necesario desarrollar el analisis que sigue a continuacion.

52. La Decision 486, en sus articulos 138 y siguientes, regula el procedimiento
aplicable al registro de las marcas en nuestro territorio y el de la Comunidad Andina. Los
articulos 146 y 147 son de particular relevancia a este proceso, pues son los que regulan el
periodo para presentar oposiciones.

Art. 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a ia fecha de la publicacidn,
guien tenga legitimo interés, podrd presentar, por una sola vez, oposicion
fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez un
plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la
oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asf lo disponen las normas
nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del piazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si
tales oposiciones se basan en marcas que hubieren ceexistido con la solicitada,

Art, 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderd que también
tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demds Paises Miembros,
tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto
de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien
primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En
ambos casos, el opositor deberd acreditar su interés real en el mercado del Pais
Miembro donde interponga la oposicidn, debiendo a tal efecto solicitar el registro
de la marca al momento de interponerla.

La interposicion de una oposicién con base en una marca previamente registrada
en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
articulo, facultara a la oficina nacional competente a denegar el registro de la

segunda marca.
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previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con
lo dispuesto en este articulo, acarreard la suspension del registro de la segunda
marca, hasta tanto el registre de la primera sea conferido. En tal evento serd de
aplicacion lo dispuesto en el parrafo precedente.

5.3. Sobre la oposicién andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
interpretado:

Conforme al articulo £47, los sujetos también legitimados para presentar una
oposicién son los siguientes:

a)  El titular, en cualquiera de los otros Paises Miembros de la Comunidad
Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar,
siempre que el uso de este iltimo pueda inducir a error al plblico consumidor, y
siempre ¥ cuande se acredite el interés real en el mercado del Pais Miembro
donde se interponga la oposicion, es decir, que se solicite el registro de la marca
en el mismo momento de interponer la oposicién.?

5.4. Sobre el interés real, el mismo Tribunal ha indicado:

El articulo 147 de la Decision 486 introdujo la exigencia de la acreditacién del
interes real en el mercado del Pais en donde se hace la oposicion, a fin de evitar,
por un lado, que se abuse del derecho de oposicion v, por otre lado, para impedir
registros de signos iguales o idénticos en otros Paises de la Comunidad Andina. La
misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la
marca opositora al momento de interponer la oposicion. Por o cual, la
interposicion de la oposicion y la solicitud de registro en el Pais en donde se hace

ta oposicién deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultanea.*

5.5. Ahora bien, ¢l requisito de interés real implica la presentacidn de una solicitud de
registro de marca en el pais donde se reclama la proteccion, es decir, donde se presenté la
oposicion; solicitud que debe ser presentada de manera simultinea con la oposicion andina
a la que se relaciona.’

 Tribunal de Justicia dc la Comunidad Andina. Proceso 152-1P-2012. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2189, de 7 de mayo de 2013, marca: IDEAL (denominativa). p. 32.

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procese 22-IP-2011. Gaccta Oficial del Acuerdo de
Cartagenu —GOAC— No. 1978, de 16 de septicmbre de 201§, marca: WALITALY (mixta), p. 19.

* El articulo 147 de la Decision 486 introdujo la exigencia de la acreditacion del interés real en el mercado del
pais en donde se presenta la oposicidn, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derccho de oposicion v,
por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros paises de la Comunidad Andina. La
misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento
de interponer la oposicidn. Por lo cual, la interposicion de la oposicion y 1a solicitud de registro en el pais en
donde se plantea la oposicién deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultinea. 1bid.
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6.2. Con respecto a los signos evocativos, el Tribunal de Justicia de la Comuni
Andina ha establecido la definicién que se trascribe a continuacion:

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la
mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un
desarrollo de la imaginacién que conduzea a la configuracién en la mente def
consumidor, del producto amparado por ¢l distintivo.®

6.3. Respecto a las denominaciones genéricas, el mismo tribunal, en varias de sus
sentencias, ha sostenido el siguiente criterio:

Al respecto, este Tribunal ha sefialado que una denominacién es genérica
precisamente porque es usual: La denominacidn que se utiliza usualmente
para designar un producto o servicio, es la denominacion que designa ese
producto o servicio. La denominacién genérica es pues la expresidn que hace
referencia al producto o al servicio y que es usada por el piblico para
designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar
a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilizacion de esa palabra, ya que
se crearfa una posicion de ventaja injusta frente a otros empresarios.”

6.4. Las denominaciones descriptivas, por su parte, se definen como aqueilos signos
que:

(...) no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va
a identificar, sea un producto 0 un servicio ¢ cualesquiera de sus
propiedades o caracteristicas.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen
exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de
origen, la época de produccién u otros datos caracteristicos o informaciones
de los productos o de los servicios, si tales caracteristicas son comunes a
otros productos ¢ servicios, el signo no sera distintivo y en consecuencia no
podra ser registrado.?

Asi las cosas, un signo que le indique exclusivamente al consumidor las caracteristicas,
funciones, procedencia o cualquier otra informacion de los productos o servicios que
pretende identificar, evidentemente, no lograra diferenciarlos de otros que concurran en

¢ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 21-1P-2014. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena — GOAC— No. 2403, de 20 de octubre dc 2014, marca: TV. CO (denominativa)., p. 10

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 26-I1P-2012, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena — GOAC— No. 2069, de 5 de julio de 2012, marca: GREEN MINT SENSATIONS
{denominativa), p. 22.

% Ibid. p. 21.
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el mercado y, por consiguiente, no podra ser considerado como marca, menos aun
conferir derechos de exclusividad a quien pretenda su registro, salvo que contenga otros
elementos que le otorguen distintividad.

6.5.  Por su parte, la doctrina ha definido al término de uso coman como “... [aquel]
que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud
de su uso, y con el paso del tiempo, consagrad[o] como apelativo obligado de los

productos o servicios identificados™.’

6.6.  Ahora bien, con respecto a la diferencia entre signos evocativos y descriptivos,
el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina ha sefialado que aquellos son los que
cumplen la funcion distintiva de una marca y, por lo tanto, son registrables.!® Sin
embargo, también ha sefialado que entre ambos no existen limites muy definidos:

No existe un limite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los
cvocativos y, por tanto, correspondera también a fa autoridad nacional en cada
caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno 0 a
otro tipo."'

6.7. Respecto a las formas de identificar la genericidad, descriptividad o el uso
comim de una denominacion, la doctrina sefiala que una de ellas consiste en detectar la
presencia del término controvertido en otras marcas de propiedad de titulares distintos:

Un buen indicto para determinar si una expresion es genérica, descriptiva o
de uso comun, y por tanto excluida del analisis confucionista, lo constituye
el hecho que esa expresidn ya sea parte integrante de marcas registradas por
distintas empresas. Esto es asi, porque los antecedentes registrales, al igual
que tos diccionarios, sirven para demostrar cdmo el idioma generalmente se

12

usa
6.8. Con base en estos lineamientos y a fin de corroborar la aseveracion de la
recurrente, frente a las alegaciones de la recurrida, esta Sala ha verificado, en las bases
de datos y sistemas de la Institucion, que no existen varios registros de titulares distintos

que contengan el término SPRITZZ para identificar los productos comprendidos en la
clase internacional No. 3.

* Marco Matias aleman, Marcas: Neormatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios
(Bogota: Editarial Top Management International), p. 84, )

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesa 21-1P-2014. Gaceta Oficlal del Acuerdo de
Cartagena — GOAC— No. 2403, de 20 dz octubre de 2014, marca: TV. CO (denominativa), p. 10.

I 1bid.

12 Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas, Funcion y concepto ~ Nulidades, Registro —

Representacion grdfica, Derecho comparado (Madrid: Editorial Reus, 2007), p. 368.
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hasta el 27 de septiembre de 2020, que corresponde a la solicitud No. 226230, a que se
hizo mencién en el punto 5.6. de este acto administrativo.

Ante tal circunstancia, entonces, resulta evidente para esta autoridad que el argumento
de la recurrente debe ser rechazado por carecer de asidero juridico, ya que el término
SPRITZZ no es evocativo, débil, ni de uso comin, asi como tampoco genérico o
descriptivo.

SEPTIMO.- 7.1. Por otra parte, la recurrente ha alegado que no existe confusién
entre los signos en conflicto porque, si bien ambos comparten el término SPRITZ, el
signo solicitado estd conformado por el vocablo OCEAN, que le confiere la
distintividad necesaria para acceder a registro (f. 48) —identificado en el punto 3.2,
literal ¢}, de esta resolucion—.

Al respecto y a fin de complementar el contenido del anterior considerando, resulta
necesario afiadir que la bisqueda de anterioridades, a la que se hizo mencion en el punto
6.8., reflejo la existencia de varios registros, correspondientes a varios titulares, que
contienen el término OCEAN y que identifican productos de las clases internacionales
No. 3 y 5, segiin el detalle que consta en el cuadro inserto a continuacion:

DENOMINACION REGISTRO | TITULAR C.IL
OCEANBLUE 1987 HY CITE CORPORATION 3
OCEAN LOUNGE 1782 ESCADA AG. 3
SURREAL OCEAN 8442 AVON PRODUCTS. INC. 3
OCEAN SPLASH 1142 LABORATORIOS RENE: 3

CHARDON WELLA AG.

JOYMIND INTERNATIONAL

JM OCEAN AVENUE 7464 SA 5
JM OCEAN AVENUE 4363 ';O:MIND INTERNATHIONAL 3
NUTRIOCEAN 2824 HELSINNPHARM CiA, LTDA, 5

7.2. La informacion contenida en la tabla que precede, entonces, permite concluir
que la palabra “OCEAN” se ha convertido en un término de uso comun para los
productos de la clase internacional No. 3.

Ademas, se trata de un vocablo evocativo, en la medida en que transmite al consumidor,
de manera inevitable, la idea de que, una vez en contacto con el producto,
experimentara una sensacidn de inmensidad y frescura, similar a la que sentiria frente al
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mar. Es por esa razén que se trata de un término que se encuentra presente en varios
registros de titulares diferentes y es utilizado, en forma comin, para identificar esta
clase de productos.

7.3.  Ahora, si bien es cierto que el titular de un signo que contiene términos
genéricos, descriptivos o de uso comidn no puede impedir el registro de otros que fo
contengan, no lo €s menos que el nuevo signo que pretenda el registro debe contener
otros elementos que le otorguen la suficiente distintividad para diferenciarse de los
demas registros y, consecuentemente, acceder a registro.

En ese caso, es deber de la Autoridad Competente comparar los signos, prescindiendo
de los términos genéricos, descriptivos o de uso comin, con énfasis en las desinencias, a
fin de determinar st distintividad:

En la comparacién de marcas debe tenerse en cuenta si alguno de sus
elementos constitutivos son signos genéricos, descriptivos o usuales en
relacion a los productos y servicios identificados. En forma undnime, se
considera que dichos elementos deben excluirse del analisis de
confundibilidad, dado que siendo libremente utilizados por todos, en
principio, no son susceptibles de genera riesgo confusorio.”

7.4.  En el contexto antes descrito, resulta importante tener en cuenta las conclusiones
a las que ha llegado esta autoridad con relacion a la naturaleza de los términos
SPRITZZ y OCEAN, para proceder a la revision del examen de registrabilidad
pertinente.

OCTAVO.- 8.1. A lo anterior cabe afadir, entonces, que, con respecto al
argumento de la recurrente segin el cual, de forma errénea, la autoridad ha fraccionado
el signo solicitado para proceder a su comparacion con el signo opositor, es decir, no ha
tomado en cuenta la regla del cotejo marcario segin la cual la comparacién debe
hacerse a partir de una vision de conjunto (f. 47 vta.) —identificado en el punto 3.2,
literal a), de esta resolucién—, la Sala considera pertinente realizar algunas reflexiones
Jjuridicas.

82. La normativa comunitaria andina determina que, para que un signo sea
registrado como marca, necesita cumplir los requisitos de representacion grafica y
distintividad. Asi, el articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina —que contiene el denominado Régimen Comin sobre Propiedad Industrial—

dispone:

'3 [bid. p. 367 y 368.
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A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningin caso sera
obstdculo para su registro.

8.3. La susceptibilidad de representacién grafica es un elemento constitutivo de las
marcas a través de la cual los signos distintivos van a ser materializados a través de
palabras, simbolos o graficos. En efecto:

[Els la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras,
imagenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo perceptibie para ser
captado por el pablico consumidor.'*

8.4. La distintividad es la caracteristica principal que debe presentar un signo para
constituir marca y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el
signo identifica de los deméas productos o servicios del mismo género o especie
existentes en el mercado, facilitando la seleccidn vy adquisicién de tos productos o
servicios por parte de los consumidores. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha manifestado que:

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuarico los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como
marca y constituye el presupuesto indispensable para que €sta cumpla su
funcion principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso
incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusion o
asociacién.'® (Enfasis afiadido corresponde al texto original)

8.5. Respecto de este requisito, vale tener presente que “[s]e reconoce tanto una
capacidad distinfiva ‘intrinseca’ como una capacidad distintiva ‘extrinseca’, la primera
se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su
no confundibilidad con otros signos.”®

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 252-1P-2013. Gacela Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2324, de 9 de abril de 2014, marca: C-LEXINA (denominativa), p. 6.

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-EP-2014. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No.2404, de 21 de octubre de 2014, marca: MAFER (denominativa), p. 15.

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 147-1P-2013. Gaceta Oficial det Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No.2304, de 24 de febrero de 2014, marca: FIGURATIVA. p. 7.
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8.6, Con relacion a la distintividad extrinseca, el articulo 136 de la Decision 486
dispone:

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca_anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para tos mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusion o de asociacién; (...) (Enfasis afiadido)

En el mismeo sentido, el articulo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual manda:

Tampoco podrén registrarse come marca los signos que violen derechos de
terceros, tales como aguellos que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tat que puedan provocar confusidn
en el consumidor, ¢con una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para proteger [os mismos productos o servicios, o
productos ¢ servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusion o
asociacion con tal marca; o pueda causar dafio a su titular al diluir su fuerza
distintiva o valor comereial, o crear un aprovechamiento injusto def prestigio
de la marca o de su titular...” (...) (Enfasis afiadido)

NOVENO.- 9.1. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusion y de
asociacion requieren de la concurrencia de (&) identidad o similitud de signos, y (b)
identidad o similitud de productos ¢ servicios. En tat virtud, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha precisado que:

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion enire varios
signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los
siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (it} o identidad entre
los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza
entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza
entre aqueilios y también semejanza entre éstos.!’

9.2. En relacién con los mencionados riesgos de confusion y de asociacion, el
indicado Tribunal ha distinguido que:

17 Tribunal de Justicia de 'a Comunidad Andina. Proceso 193-1P-2013. Gaceta Cficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2309, de 27 de febrero de 2014, marca: COHIBA y logotipo, p. 20.
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El riesgo de confusidn es [a posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que estd adquiriendo otro {confusion directa), o que piense
que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee {confusion indirecta).

El riesgo de asociacién es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto vy el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relacion o vinculacion econdmica™ (Proceso 70-IP-2008. Marca:
denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de
21 de agosto de 2008).'?

9.3. En cuanto a la comparacién entre signos, ésta se realiza en [os niveles grafico-
ortografico, fonético y conceptual-ideologico. Asi, en palabras del mismo Tribunal:

La similitud ortogrdfica que emerge de la coincidencia de fetras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud
de la o las palabras, el niimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusién sea mds
palpable u obvia.

La similitud fondtica se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen
un sonido similar. La determinacion de tal similitud depende, entre otros
elementes, de la identidad en la silaba ténica o de la coincidencia en las
raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusion entre los signos confrontados.

La simifitud ideologica se produce entre signos que evocan la misma o
similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los
signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,
caracteristica ¢ idea, se estarfa impidiendo al consumidor distinguir una de
otra.'?

1% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 202-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2353, de 26 de junio de 2014, lema comercial: TU CAMING AL EXITO
{denominativo), p. 34

1% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 110-IP-2012, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2148, de 7 de tebrero de 2013, marca: PULLMANTUR CRUISES (mixta), p.
54,
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Es de advertir, adicionalmente, que “basta que la confusion se presente en uno de estos
tres aspectos para que ef signo sea denegado.”®

9.4.  Respecto del cotejo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha determinado que:

En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en
su caso, €l Juez competente, deberd comparar los signos en conflicto
aplicando para ello los siguientes parametros: '

*La comparacién debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortoprafica, auditiva e
ideologica.

+En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir,
se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de
manera simultanea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempe las
marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

*Se debe enfatizar en las semejanzas ¥ no en las diferencias, pues en estas
altimas es donde se percibe el riesgo de confusion o de asociacién.

Al realizar la comparacién es importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador
determinar cdmo el producto o servicio es captado por el publico
consumidor.?!

9.5. En el caso de signos denominativos —es decir, aquellos que no contienen un
elemento grafico que acompaiie al denominativo, como es el caso de fa marca previa—,
vale advertir que:

Al momento de realizar la comparacion entre dos signos denominativos, ¢l
examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

e Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta, las silabas o letras que poseen una funcion diferenciadora

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2014, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2436, de 16 de encro de 2015, marca: 10 LA ROUE DE LA FORTUNE

(mixta). p. 5.
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-1P-2012. GOAC No. 2106, de 12 de octubre

de 2012, p. 21-22.
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en ¢l conjunto, ya que esto ayudaria a entender cémo el signo es
percibido en el mercado.

e Se debe igualmente precisar la silaba ténica de los signos a
comparar, ya que si ocupa la misma posicién, es idéntica o muy
dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser
evidente.

s Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la
sonoridad de la denominacion.

¢ Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte
en la mente del consumidor, porque esto mostraria como es captada
la marca en el mercado.”

9.6. Igualmente, con respecto a la conexion competitiva entre productos de diferentes
clases internacionales, el Tribunal ha establecido los parametros de anilisis que constan
a continuacion:

En relacién con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los
siguientes criterios y factores de andlisis para definir la conexion cornpetitiva enire
los productos:

“q} La inclusion de los productos en una misma clase del nomencldtor: (..}
Ocurre cuando se fimita ¢l registro a uno o varios de los productos de una clase
del nomencldior, 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 0 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 simifitud de un producto con ofro. En
cambio, se daria tal conexion competitiva, en tiendas o alimacenes especializados
en la venta de determinados bienes. Igual confision se daria en pequefios sitios de
expendio donde marcas similares pueden ser confindidas cuando los productos
guardan tambidn una aparente similitud.

¢} Similares medios de publicidad: Los medios de comerciglizacidn o
distribucion tienen relacién con los medios de difusion de los productos. 8i los
mismos producios se difunden por la publicidad general- radio television y
prensa-, presumiblemente se presentaria una conexion compelitiva, o los

22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso t6-[P-2012. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2083, de 24 de agosto de 2012, marca: DIGESTA (denominativa), p. 23.
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productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusion es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicacion directa, boletines,
mensqjes telefonicos, efc., la conexion compelitiva seria menor.

d} Relacion o vinculacion entre productos: Cierta relacion entre los productos
puede crear ung 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 eventualmente puede llevarlo a confusion en caso de que esa
similitud seq tal que el consumidor medic de dichos productos asuma que
provienen de un mismo productor,

e} Uso conjunte o complementario de productos: Los productos que comynmente
se puedan uiilizar confuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar
a confusion respecto al origen empresarial, ya que el pitblico consumidor
supondria  que los dos productos son del mismo empresario. Lo
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma direcia, es
decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que
sin un producto no puede wilizarse el otro o su utilizacion no seria la de su dltima
Sfindlidad o fimcion.

D Misme género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en
diferentes clases y cumplir distimtas funciones o finalidades, si tienen similares
caracteristicas, existe lg posibilidad de que se origine el riesgo de confusion al
estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias
de deporte v medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL
INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Qficial N° 1028, de 14 de
enero de 2004).7

DECIMO.- 10.1. Asi las cosas, esta Sala observa que los signos objeto de analisis
son los siguientes:

MARCA REGISTRADA SIGNO SOLICITADO

SPRITZ
Titulo No. 00161595 OCEAN SPRITZ

CINo. 3

2 ribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 31-[P-2013. Gaceta Oficial del Acuerda de
Cartagena —GOAC-— No. 2207, de 7 de junio de 2013, marca: CRISTALPLANT (denominativa) p. 31 y
32.
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desmembrar la unidad fonética, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias,
poniéndose en el jugar del consumidor medio, esta Sala determina que entre ellos
existen similitudes grifico-visuales y fonético-auditivas que pueden causar riesgo de
confusién o de asociacion, ya que el signo peticionado reproduce el vocablo SPRITZ y
se encuentra escrito con una letra Z menos que en ¢l caso de la marca registrada.

Por otra parte, el signo peticionado estd conformado por el término de uso comin
OCEAN, segiin se analizd en los puntos 7.1. y 7.2. Un signo que contenga esta clase de
términos —débiles— podrd acceder al registro si dicho vocablo se encuentra
acompaiiado de algin elemento que sea distintivo, de tal manera que, en su conjunto,
logre diferenciarse de las demds existentes en el mercado. En la especie, esta Sala
considera que la inclusion de la palabra OCEAN —en el signo solicitado—, al inicio del
conjunto marcario, €s insuficiente para evitar su confundibilidad.

10.3. En esa linca y en vista de que el signo solicitado se asemeja a la marca
previamente registrada, procede la comparacién con respecto a los productos que cada
uno de ellos identifica, en los términos sefialados en el nitmero 9.6. de este acto
administrativo.

DECIMO PRIMERO.-  11.1. Retomando la idea anterior, al andlisis desarrollado
hasta este punto resta afiadir que la posibilidad de confusion nio depende (nicamente de la
similitud o identidad de los signos, sino que ademds debe considerarse si los productos o
servicios que ellos identifican son capaces de causar confusion en los consumidores y los
medios comerciales.

En esa linea, resulta importante hacer alusidn a los productos que cada signo ampara, por
cuanto la confusion resultaria de la similitud existente entre los mismtos, de conformidad
con la regia de la especialidad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina se ha pronunciado de la siguiente forma:

El objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusidn,
prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares
a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o
similares.

Carlos Ferndndez Novoa sefiala al respecto que:

“La consecuencia mas palpable de la regla de especialidad de Ia marca es que
sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas derechos de marca auténomos
(pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas
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autdnomas sea utilizada en relacion con una clase o variedad diferente de
productos o servicios”. (FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pag. 278).

Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar
denominacion pueden recaer derechos auténomos de marcas pertenecientes a
distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes,

En la comparacién entre los productos y servicios correspondientes, el consultante
debera tomar en cuenta su identificacion en las solicitudes de registro y su ubicacién en
¢l nomencldtor; ademas, podrd acudir a los criterios elaborados por la docirina para
establecer si existe o no conexion competitiva entre cllos. A objeto de precisar si se trata
de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signe pueda
inducir al pablico a error, serd necesario que los criterios de conexidn, de ser aplicables,
concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastarg,
por si solo. para la consecucion del citade proposito.™

11.2. Asi, por un lado, el signo previo protege los siguientes productos de la clase
internacional No. 3:

Cosméticos; jabones para limpieza facial; champtes para el cabello;
reacondicionadores para el cabello; mousses y bdlsamos para el peinado y
cuidado del cabello; lociones para el cabello; geles, cremas y fociones laciadoras
y desenrredantes para el cabello; preparaciones para el tefiido, coloracion,
decoloracién, arreglo ¥ ondulacion permanente del cabello; desodorantes de uso
personal; antitranspirantes; lociones, balsamos; geles y cremas cosméticas para el
cuerpo, brazos, piernas, busto, posaderas, pies, manos, cara, contorne de ojos,
mejillas y péarpados, tales como hidratantes, humectantes, astringentes,
desmaquilladoras, exfoliantes, limpiadoras, tonificantes, reconstituyentes,
balsamicas, antiarrugas, anti-celuliticas, anti-edad, blanqueadoras, tensoras,
reafirmantes; mascarillas cosméticas; preparaciones cosméticas para el
adelpazamiento; cremas, Jociones, genes y preparaciones protectoras y
bronceadoras de 1a piel expuesta a los rayos solares; maquillaje facial; esmaltes v
barnices para las ufias; lépices delineadores de cejas, labios y ojos; ldpices
labiales.

Por otro lado, el signo impugnado busca identificar los productos de clase internacional
No. 3 que se enuncian a continuacion:

Jabones, perfumeria, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo
v la belleza, logiones para e} cabello, dentrificos, preparaciones para blanquear y
otras sustancias para lavar y limpiar la ropa; preparaciones para limpiar,
desengrasar y raspar; cosméticos. ( Enfasis afiadido)

M TICA. Procese 148-1P-2005, GOAC No. 1271, de 2 de diciembre de 2003,

Av. Repiblica 396 y Diego de

Ao Almagro - Edfficio FORUM 300 Planta Baja,
Fapnd 22 de 26 Mezgzanine. Piso 1, Piso 3, Pisa 5 v Piso 8
Trémite No, 12-1198-RV-2S Telf.; (593) 3-840000 / 3940001 / 3940002,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

info@propiedadintelectual gob.ec



Instituto Ecuatoriano
da la Propiedad
Intelechtal

11.3. De la simple comparacion efectuada, se puede advertir que los signos en
conflicto identifican productos de la misma indole, por cuanto los items que busca
distinguir el signo peticionado son los mismos —clase internacional No. 3— y estin
incluidos en aquellos que protege la marca registrada. Por ende, en ambos casos, los
signos tendrian los mismos medios de comercializacion, distribucion y publicidad;
ademds, consisten en un mismo género de productos y estdn destinados al mismo tipo
de consumidor.

En consecuencia, de concederse el registro solicitado, se configuraria de manera
inminente el riesgo de confusion en el mercado, ya que la voluntad del usuario se veria
seriamente afectada cuando se encuentre en el mercado con un producto cuya marca sea
extremadamente similar a ofra. Por lo tanto, los argumentos de la recurrente resultan
improcedentes.

DECIMO SEGUNDA.- 12.1. Ahora bien, sin perjuicio del analisis que precede,
la Sala considera necesario sefialar que, al emitir la resolucion venida en grado sin haber
valorado correctamente ¢l legitimo interés de la oposicion andina, {a Direccién Nacional
de Propiedad Industrial tampoco tomo en cuenta el hecho de que, aun cuande la
recurrida es titular de la marca SPRITZZ, registro No. 4716-10 —vigente hasta el 27 de
septiembre de 2020—, era a la recurrente a quien correspondia el derecho de prioridad.

En efecto, la solicitud de registro del signo en mencidn, tramite No. 226230, fue
presentada el 11 de marzo de 2010, mientras que la que ahora es materia de anélisis es
anterior, pues data del 15 de enero de 2010.

12.2. Esto significa que, para definir la situacion juridica sometida a su conocimiento,
la autoridad no podria dejar de tener presente el principio primero en el tiempo, primero
en derecho, segin el cual quien presenta primero una solicitud de registro tiene el
derecho a que su solicitud sea atendida antes que las que se pudieran presentar
posteriormente. A tal efecto, resulta imprescindible tener en cuenta el siguiente
pronunciamiento que, sobre el tema, ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina:

Frente a un eventual conflicto en la presentacion de varias solicitudes
simultaneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la
institucién de la “prioridad™, que no se traduce sino en conceder prevalencia a
la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el
tiempo, primero en derecho. {Prior tempore, pottor iure).

Asi, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o
similar a aquella para los mismos productos o servicios o para producles o servicios
que puedan causar confusion en el publico consumidor, se encuentra frente a una
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causal de irregistrabilidad, en atencion a la prioridad de que goza el primer
solicitante. quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y cjercer
los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.”

Con respecto al derecho de prioridad, la doctrina ha establecido la siguiente definicién:

El mismo es consagrade con caricter general por los diversos sistemas
registrales, resumido en la mdxima prior tempore potior iure confiriéndose una
relevante seguridad en el trafico de bienes. (...).

La prelacidn para la inscripcion de derechos y de gravamenes relativos a
registros ¢ a solicitudes de propiedad industrial, cuando correspondan, estd
dada por la fecha y la hora de presentacion def documento respectivo, no
pudiendo inscribirse ninglin otro derecho o gravamen hasta su resolucion.?®

12.3. En ese contexto, estd claro que a la recurrente le asiste un mejor derecho y, por
tanto, la prelacion para obtener el registro sobre el signo OCEAN SPRITZ, mas alla de
que, al momento de la emisién de la resolucién impugnada e, incluso, a la presente
fecha, el reporte de anterioridades obtenido de fas bases de datos y archivos de la
Institucion refleje que la marca SPRITZZ constituye un obsticulo para aceptar el
registro.

Tomando en cuenta la naturaleza del recurso extraordinario de revision, la Sala
concluye que la recutrente no ha justificado la causal invocada como sustento de su
impugnacion y, asimismo, que, pese a haber respetado las solemnidades formales
pertinentes, la resolucién venida en grado ha sido emitida sin tener en cuenta que la
recurrida, JAFER LIMITED, no justificé en debida y legal forma su legitimo interés
para presentar oposicion andina, ni el derecho prioritario de la recurrente.

De ahi que el presente recurso resuita procedente, al igual que la declaratoria de nulidad
solicitada, de conformidad con el articulo 178, literal a), del ERJAFE.

12.4. Finalmente, con respecto a la prueba aportada en et marco del recurso
extraordinario de revision propuesto, esta autoridad considera importante manifestar
que las copias simples (f. 64) que la recurrente adjunté mediante escrito de 18 de enero
de 2013 (fs. 23 a 107) —y que constituirian los documentos anexos de la declaracién
juramentada que consta a fojas 65 a 67 del expediente, con su respectiva traduccion y

%% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2014. Gaccta Oficial del Acuerdo de
Cartagena —GOAC— No. 2474, de 10 de abril de 2015, marca; CORONA Y DISENO DE CORONA, p.
13 {sentencia).

% Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas, Funcion y concepto — Nulidades, Registro —
Representacion grdfica, Derecho comparado {Madrid: Editorial Reus, 2007), p. 83.
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12.5. Por lo anterior, esta Sala se aparta de la decisién adoptada por la Direccion
Nacionat de Propiedad Industrial y estima que el signo impugnado cumple los requisitos
del articulo 134 de la Decisidn 486 y no se¢ encuentra incurso en la prohibicion
contenida en el articulo 136, literal a), en concordancia con el articulo 196, literal a), de
la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de
derecho realizadas en precedencia, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual
RESUELVE:

1. Rechazar el recurso extraordinario de revisién interpuesto por WELLA GMBH.

2. Revocar, de oficio, la resolucion No. 1102374, de 11 de agosto de 2011,
notificada el 24 de los mismos mes y afio, mediante la cual la Direccién
Nacicnal de Propiedad Industrial resolvid:

1.- Aceptar la oposicion andina planteada por la compariia JAFER
LIMITED, 2.- Negar el registro del signo OCEAN SPRITZ solicitado
por WELLA AG...

3. Negar la oposicion andina presentada por JAFER LIMITED.
4, Conceder el registro, como marca, del signo denominativo OCEAN SPRITZ, a
favor de WELLA GMBH, para proteger los productos de la clase internacional

No. 3 descritos en la solicitud No. 0224121, presentada el 15 de enero de 2010.

5. Devolver el expediente a la Direccidn Nacional de Propiedad Industrial, una vez
que esta reselucién cause estado, para los efectos legales pertinentes.

* De conformidad con Ia disposicion prevista en el articulo 194, inciso primero, del Codigo Organico
General de Procesos —COGEP—, los documentos piiblicos o privados deben presentarse en originales o
en copias. A tal efecto, el inciso sepundo del articulo citado sefiala que: “Sc consideraran copias las
reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema”™. Asimismo,
¢l articule 25 de la Ley de Modernizacion del Estado, Privatizaciones y Prestacion de Servicios Piablicos
por parle de la Iniciativa Privada contiene la siguiente disposicién: “El Estado v las entidades del seclor
piblico que conforman la administracion pablica admitirdn como prucba las fotocopias de documentos
originales. priblicos o privados, si es que se encuentran cerlificadas de conformidad con ¢l numeral 5 del
articulo {8 de ia Ley Notarial, agregado mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro
Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978.”
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Este acto administrativo es susceptible de recurso de reposicién, ante este mismo
Comite, en el término de quince dias, o de impugnacion, en sede contencioso
administrativa, de conformidad con el articulo 306 del Cédigo Organico General de
Procesos. Notifiquese.-

Nroretfia Castellanos Pefiafiel
VOCAL PRINCIPAL —PONENTE—

<Abg. Ana Maria Hidalgo Concha osé Arias Delgado
YOCAL PRINCIPAL VOCAL PRINCIPAL

T T

En Quito, a 06 FEB 2017 7 notifiqué la resoluc% que antecede a WELLA AG.,
mediante boleta depositada ¢ silla-JEP1 QUI 010, y, a JAFER LIMITED,
mediante boleta depositadaen la cgsi {ITO No. 05. CERTIEICO.-

Ab. Priscila Escidere-Andino
SECRETARIA DE LA SEGUNDA

~ BV
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL - PRIMERA SALA

Tramite No. 16 - 1673 -RV - 1S Signo Distintivo: ALIPAY

Resolucién No. 044 - 2018 - CPI1 - 1S

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
VS.
MOELLER, GOMEZ LINCE & CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M,, a los treinta y un dias del afio dos mil dieciocho, a
las trece horas con diez minutos (13h10), se constituye la Primera Sala del
Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de ellos
nombrados mediante Resolucién del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual No. 006-2014, emitida el 22 de octubre de 2014,
publicada en el Registro Oficial No. 404 de 24 de diciembre del mismo afio; y, el
tercero nombrado mediante Resolucion del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 002-2015-CD-IEPI, emitida el 25 de
septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre
de ese mismo afio, quedando debidamente conformada por los Vocales que
suscriben; y de conformidad con la Resolucién No. 031-2017-DE-IEPI, de 8 de
noviembre de 2017, que dispuso la reorganizacion de las Salas que conforman el
Comité de Propiedad Intelectual. En el Recurso Extraordinario de Revisién
planteado en contra de la Resolucién No. IEPI_2015_RS_007154, emitida el 04 de
noviembre de 2015, debidamente notificada el 06 del mismo mes y afo —que
concedid el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GOMEZ-LINCE &
CIA. LTDA. para identificar servicios de la clase internacional No. 35—, al ser el
momento procesal oportuno, la presente Sala declara:

1. Agréguese al expediente el escrito presentado por ALIBABA GROUP HOLDING
LIMITED el 12 de agosto de 2016. (Fojas 177 - 178).

2. Agréguese al expediente el escrito presentado por MOELLER, GOMEZ-LINCE &
CIA. LTDA. (Fojas 179 - 180).

3. Agréguese de oficio al expediente copia del titulo certificado No. 627-06,
correspondiente a la marca de servicio ALIPAY, del cual se desprende que existe
un cambio de nombre a favor de ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, no hay
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transferencias; y, que la marca se encuentra renovada hasta el 29 de marzo de
2026. (Fojas 181- 182).

VISTOS:

1. El 09 de marzo de 2015, MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA. solicitd el
registro del signo denominativo ALIPAY para proteger los servicios de la clase
internacional No. 35 que a continuacién se describen: “Publicidad, gestion de
negocios comerciales, administracién comercial, trabajos de oficina”. (Fojas 1 - 4).

2. Mediante Resolucion No. |IEPI_2015_RS_007154, emitida el 04 de noviembre de
2015, notificada el 06 del mismo mes y afio, la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial resolvié: “Conceder el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER,
GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA. que protegerd los servicios de la clase 35,
especificados en la solicitud”. (Foja 5)

3. EI 10 de febrero de 2016, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED presento Recurso
Extraordinario de Revision contra la Resolucion No. |EPI_2015_RS_007154,
emitida el 04 de noviembre de 2015, notificada el 06 del mismo mes y afio, por la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual resolvié: “Conceder el
registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.
para proteger productos de la clase 35. Los principales argumentos del recurrente
fueron los siguientes: a) Error de hecho y derecho al emitirse el acto administrativo
impugnado, al no haberse realizado la busqueda de antecedentes oponibles, pese
a existir disposicion expresa a este respecto; b) Competencia desleal; c) En casos
analogos se habia rechazado el registro de las marcas de la beneficiaria del acto
administrativo impugnado; d) Identidad entre los signos de las empresas en
controversia. De la misma manera, agregd al expediente documentacion
probatoria. (Fojas 6 - 25).

4. Mediante providencia de 29 de febrero de 2016, notificada el 08 de marzo del
mismo aio, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial calificé la temporalidad
del Recurso Extraordinario de Revisién presentado por ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITED, remitiendo el expediente al Comité de Propiedad Intelectual,
Industrial y Obtenciones Vegetales para su conocimiento y posterior Resolucion.
(Foja 26).

5. Mediante providencia emitida el 30 de mayo de 2016, notificada el 31 del mismo
mes y afno, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocd
conocimiento del Recurso de Revision presentado por ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITED contra la Resolucion No. IEPI_2015_RS_007154, que
concedio el registro del signo ALIPAY. Adicionalmente, en unidad de acto, otorgd
a las partes el término de 20 dias para que presenten alegaciones; y de ser el
caso, material probatorio. (Foja 28).
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6. EIl 28 de junio de 2016, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED present6 escrito de
pruebas y anexos. (Fojas 31 - 173).

7. Mediante providencia de fecha 29 de julio de 2016, notificada el 11 de agosto del
mismo afio, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual agregé al
expediente el escrito de prueba y los anexos presentados por ALIBABA GROUP
HOLDING LIMITED el 28 de junio de 2016; y dispuso que, al haber suficientes
elementos para resolver, se prescinda de la diligencia de Audiencia, se conceda el
término de cinco dias para la interposicion de alegaciones finales; y concluido el
antedicho periodo de tiempo, pasen autos para resolver. (Foja 174).

8. Obran a fojas 177 a 179 del expediente, las alegaciones finales interpuestas por
las partes procedimentales.

Con estos antecedentes, para resolver esta Sala CONSIDERA:

PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto por el considerando TERCERO del Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovacioén,
tomando en cuenta que este recurso inicid con la Ley de Propiedad Intelectual del afio
1998, esta Sala es competente para conocer y resolver el Recurso de Revision
deducido, segun el articulo 178 del ERJAFE 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 Extraordinario de
Revision, por lo que se lo declara valido.

TERCERO.- Al tratarse de un Recurso Extraordinario de Revision, el mencionado
remedio administrativo estd regulado por el Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la Funcion Ejecutiva (norma supletoria en materia de Propiedad
Intelectual), que en su articulo 178 enlista las causales por las que se puede
interponer una impugnacién de esta naturaleza:

“Los administrados o los ministros de Estado o las maximas autoridades de la
Administracién Publica Central auténoma, en el caso de resoluciones
expedidas por dichos 6rganos, por sus subordinados o por entidades adscritas,
podréan interponer ante los ministros de Estado o las méaximas autoridades de la
Administraciéon Publica Central auténoma la revision de actos o resoluciones
firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que
aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de
disposiciones legales expresas;

publica JBE v Lego de
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b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental
ignorados al expedirse el acto o resolucién que se trate;

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

d) Cuando la resolucién se hubiere expedido como consecuencia de uno o
varios actos cometidos por funcionarios o empleados publicos tipificados
como delito y asi declarados en sentencia judicial firme.

El recurso de revisién se podréa interponer en el plazo de tres afios a partir del
inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a
partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan
transcurrido cinco afios desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate
en los otros casos.

El 6rgano competente para la resolucién del recurso podréa acordar
motivadamente la inadmisién a tramite, cuando el mismo no se funde en alguna
de las causas previstas en este articulo.

El 6rgano competente para conocer el recurso de revision debera pronunciarse
no sélo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el
fondo de la cuestion resuelta por el acto recurrido”.

Recordemos que la condicion sine qua non para presentar un Recurso Extraordinario
de Revision es cumplir con los condicionamientos normativos del ERJAFE. Sobre el
asunto, la doctrina especializada ensena:

“El recurso administrativo de revision es un recurso extraordinario, lo cual hace
referencia a dos cuestiones: en primer lugar, que procede tan sélo contra actos
firmes en via administrativa (es decir, aquellos cuyos plazos de recurso
administrativo ordinario han transcurrido ya) y, en segundo lugar, que los
motivos de impugnacién estan tasados en la Ley; a diferencia de lo que ocurre
con los recursos administrativos ordinarios (alzada y potestativo de reposicion),
cuyos motivos de impugnacién pueden ser cualquier causa de nulidad o
anulabilidad de las previstas en la Ley, al tratarse el recurso de revisién de un
recurso extraordinario, sélo podré fundarse en la concurrencia de alguna de las
causas que se enumeran a continuacién: 12. Que al dictar los actos se hubiera
incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente. 2°. Que aparezcan documentos de valor esencial
para la resolucion del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error
de la resolucién recurrida. 3°. Que en la resolucion hayan influido
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esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia
judicial firme, anterior o posterior a aquella resolucion. 4°. Que la resolucién de
prevaricacion, cohecho, violencia, maquinacién fraudulenta u otra conducta
punible se haya declarado asf en virtud de sentencia judicial firne™

Sin perjuicio de que a criterio de este Comité, el camino normativo correcto para
subsanar una eventual ilegalidad al momento de la concesién marcaria era la
interposicion de una Accion de Nulidad Relativa -prohibiciones del articulo 136 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina-, no es menos cierto que de la
verificacion del texto del Recurso Extraordinario de Revision, consta con claridad el
error en el que incurrié la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, al emitir la
resolucion administrativa impugnada. Efectivamente, del analisis del memorial de
impugnacién, se desprende la incorrecta realizacion o no elaboracién del examen de
comparacion, pese a que existe una disposicion legal expresa en el articulo 150 de la
antedicha norma comunitaria, lo que constituye un evidente error de hecho y derecho,
por lo que la pretension se ajusta a lo establecido en el literal a) del articulo 178 del
ERJAFE.

En consecuencia, esta Sala considera que el Recurso Extraordinario de Revision esta
debidamente fundamentado, siendo procedente iniciar el respectivo analisis técnico-
juridico.

CUARTO.- Respecto a la notoriedad alegada por el recurrente, el articulo 224 de la
Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina sefiala:
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido”.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ensefia:

“La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptacién y reconocimiento
por parte del publico, alcanzado por un signo como consecuencia de su funcion
de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o
prestados por una persona en particular? y especialmente, en referencia a la
marca notoria que: “Es la que goza de difusién, o sea la que es conocida por
los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta
notoriedad es fenémeno relativo y dinamico, segtin sea el grado de difusién o

o

P AGUILAR ROS: R.: «Comentarios a los articulos 107 a 119 de la Ley 4/1999. de 13 de eneron. en J. L.
Piflar Mafas, La reforma del Procedimiento Administrativo (Comentarios a la Ley 4/1999, de |3 de
enero). Ed. Dykinson. 1999. 4
2 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 59-[P-2000.
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de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de
consumidores™

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 08-1P-1995, indico:

“La proteccion a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las
marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por
sl sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las
circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa caracteristica”,

La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien alega la antedicha
categorizacion. Tal como lo ha recogido el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, la notoriedad no se presume ni nace con la marca, se demuestra, por lo que
esta Sala considera pertinente analizar el material probatorio que obra de autos y que
fue incorporado por el otrora opositor:

1) Declaracion juramentada y traduccion notarial, mediante la que TONY K.T. WONG,
notario en Hong Kong, certifica que los titulos de registro adjuntos al documento son
originales. Ahora bien, las declaraciones de parte no constituyen prueba alguna, pues
no son reconocidas como tales por la legislacién, a menos que se trate de la confesién
de parte; es decir, la declaracién realizada contra si misma, por la declarante.

En tal virtud, toda declaracién de parte que no se encuentre debidamente sustentada
con documentos publicos o privados otorgados conforme la legislacion pertinente en la
materia, no hara prueba en el proceso. Asi, la declaracion juramentada por la
beneficiaria del acto administrativo impugnado, no constituye prueba idénea persé,
sino en tanto sus declaraciones se hallen debidamente sustentadas con material
probatorio pertinente.

En tal virtud, a continuacién nos permitimos analizar los anexos presentados en
sustento de la alegacion de notoriedad de la marca ALIBAY, realizada por el
recurrente:

a) Copias de los registros del signo ALIPAY en Ecuador;

b) Copias de la resoluciones de las denegatorias de oficio del signo ALIPAY;

c) Cuadro del que constan los signos ALIPAY a nivel mundial; d) Extracto de reporte
de ventas de la empresa ALIBABA,

e) Fojas con imagenes de la pagina web alipay.com.

3 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 01-1P-1987.
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Como se puede observar, las pruebas con las que se pretende reivindicar la supuesta
notoriedad de la marca ALIAY carecen de validez juridica al ser copias simples que no
fueron debidamente legalizadas y apostilladas, por lo que no seran consideradas al
momento de resolver. Nuestro criterio se encuentra juridicamente respaldado por el
articulo 25 de la Ley de Modemizacion del Estado, Privatizaciones y Prestacion de
Servicios Publicos por parte de la Iniciativa Privada; verifiquemos:

‘Art. 25.- FOTOCOPIAS.- El Estado y las entidades del sector publico que
conforman la administracién publica admitirda como prueba las fotocopias de
documentos originales, publicos o privados, si es que se encuentran certificadas
de conformidad con el numeral § del articulo 18 de la Ley Notarial, agregado
mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial No. 564 de 12
de abril de 1978." (El subrayado pertenece a la Sala).

Ademas, varios de los documentos son invalidos no solo por haber sido indebidamente
actuados, sino también por carecer de traduccién notarial, pese a que el Codigo
Organico General de Procesos, norma supletoria en materia de Propiedad Intelectual,
dispone que todo documento en idioma extranjero debe ser presentado con su
traduccion al idioma castellano mediante el nombramiento de un intérprete, en los
términos dispuestos por los articulos 200 y siguientes del antedicho cuerpo normativo.
Asimismo, la Ley de Modernizacion del Estado, Privatizaciones y Prestacion de
Servicios Publicos por parte de la Iniciativa Privada manda en su articulo 24 que,
solamente se admitiran como validas las traducciones de documentos en idioma
extranjero, a las efectuadas extrajudicialmente por intérpretes, siempre que su firma se
encuentre debidamente autenticada, situacién que no ocurre en el presente caso, por
lo que se ratifica la improcedencia de los documentos que no cumplieron con las
solemnidades legales; entre ellas, la traduccion al castellano.

De la misma manera, en el supuesto no consentido de que las pruebas hubieran sido
debidamente legalizadas, traducidas (en algunos casos) y apostilladas, de todas
maneras no podria declararse la notoriedad del signo ALIBAY, pues no se ha
corroborado el altisimo nivel de conocimiento del antedicho signo entre los
concurrentes del sector econdémico pertinente en ninguno de los paises de la
Comunidad Andina de Naciones, por lo que la documentacion es impertinente y ajena
a la Litis. Al respecto, el articulo 224 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina dispone:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho

conocido”.
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Por lo anterior, esta Sala considera que el signo ALIPAY no relne los requisitos para
ser declarado como marca notoria, desde que la antedicha alegacion carece de
sustento material.

QUINTO.- Refiriéndonos al supuesto acto de competencia desleal que se irrogaria al
recurrente con base en el registro del signo ALIPAY, esta Sala considera pertinente
analizar la antedicha figura juridica y su aplicacion al caso en especifico. Al respecto,
es importante recordar la disposicion del articulo 137 de la Decisiéon 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal, podré denegar dicho registro”.

Por su parte, los articulos 258 y 259 de la Decision 486, determinan las conductas
consideradas como desleales:

“Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad
industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y
précticas honestos”.

“Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de
crear una confusién, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o
la cantidad de los productos”.

Del estudio de la jurisprudencia comunitaria andina, se desprende que la buena fe
comercial, parte del derecho mercantil, es una conducta a considerarse por los
solicitantes de signos distintivos. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina manifesto:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como
el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa,
constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que como tal, debe
regir no sélo las relaciones contractuales sino también cualquier actuacion en la
vida de relacién de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en
cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su
aplicacion. La buena fe es concebida como la conviccidon o conciencia de no
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perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuacion de buena fe
es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de
sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intencién de actuar en
provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las
actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de
quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro™.

Si bien en este caso -como veremos mas adelante- existe riesgo de confusion, esto no
es suficiente persé para alegar un supuesto acto de competencia desleal. Sobre el
asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

“De conformidad con lo establecido en el articulo 258 de la Decisién 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos. Segun lo
establecido en el articulo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen
actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros,
“cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor",

()

Al respecto, cabe precisar que si _bien los signos confrontados pudieran
resultar idénticos o semejantes, ello por si solo no constituye un acto de
mala fe, toda vez que no basta con gque dos signos sean idénticos o

confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace
falta que, ademas, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia

comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del articulo 137, debera
probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitacion de la
marca previamente conocida’®

La competencia desleal implica una actitud deshonesta, contraria a los usos y
costumbres aceptadas y a las practicas comerciales reconocidas, reguladas por los
ordenamientos juridicos; empero, partiendo del principio de buena fe, considerando
que no se ha corroborado la vulneracion de los supuestos de la leal
competencia comercial, se concluye que la conducta del beneficiario del acto
administrativo impugnado no incurre dentro de un acto de competencia desleal y mala

# Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 110-1P-2010.
5 Ibidem.
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decisiones emanadas de ofras oficinas de registro marcario (principio de

independencia), como en relacién con sus propias decisiones {(...)". (El
resaltado y subrayado pertenecen a la Sala).

En definitiva, no era obligacion de la oficina de primera instancia administrativa ratificar
su criterio si encontraba motivos adicionales para modificar su pronunciamiento
primigenio.

SEPTIMO.- Previo a realizar el examen de registrabilidad pertinente, esta Sala se
referira a los derechos prioritarios que tendria la recurrente respecto de la marca
ALIPAY, titulo No. 627-06, clase internacional No. 35. Sobre el tema, ALIBABA
GROUP HOLDING LIMITED, manifesté que la antedicha denominacién no fue tomada
en cuenta por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, al emitir el acto
administrativo impugnado, lo que corresponde a un error de hecho y derecho, por el
desconocimiento de la disposicion del literal a) del articulo 178 del ERJAFE.

Asi las cosas, revisadas las bases de datos y archivos institucionales, esta Sala
constatd que el registro No. 627-06, correspondiente al signo denominativo ALIPAY,
solicitado por el recurrente fue concedido mediante Resolucién No. 47863, emitida por
la Direccién Nacional de Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2006, vigente hasta el
29 de marzo de 2026.

Esta Sala reconoce el derecho prioritario de ALIBABA GROUP HOLDIGN LIMITED
sobre el antes mencionado registro, en aplicacion del principio primero en el tiempo,
primero en derecho, segun el cual quien presenta primero una solicitud de registro
tiene el derecho a que su solicitud sea atendida antes que las que se pudieran
presentar posteriormente. A tal efecto, resulta imprescindible tener en cuenta el
siguiente pronunciamiento que, sobre el tema, ha emitido el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina:

“Frente a un eventual conflicto en la presentacién de varias solicitudes
simultaneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la
institucién de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a
la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el
tiempo, primero en derecho. (Prior tempore, potior iure).

Asi, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea
idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para
productos o servicios que puedan causar confusién en el publico consumidor,
se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atencién a la prioridad
de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la

/

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 71-1P-2007.
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solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le
confiere'”

Es asi que para que un registro mantenga su vigencia debe ser renovado de acuerdo
a lo sefialado en el articulo 153 la Decision 486 de la Comunidad Andina, norma que
establece lo siguiente:

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

En relacién a lo manifestado por MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA. en el
parrafo segundo de su escrito de alegatos donde manifiesta que: “La contraparte
asegura que es legitimo titular del registro ALIPAY, clase 35, titulo No. 627-06 en
Ecuador, pero este registro se encuentra vencido desde el 29 de marzo de 2016. Lo
cual significa que la aprobacién del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GOMEZ-
LINCE & CIA. LTDA. no constituiria una competencia desleal en contra de las marcas
registradas a favor de ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, puesto que se
encuentran vencidas en el Ecuador”.

Sobre lo manifestado, esta Sala debe sefalar que al realizar la busqueda en los
archivos de la Unidad de Modificacion al Registro, se pudo verificar que con fecha 18
de enero de 2017, fue emitido el Certificado de Renovacién No. 16, solicitado por la
compaifia ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED; constatandose de esta manera que
el titular del registro de la marca ALIPAY, No. 627-06, presentd la solicitud de
renovacion No. IEPI_2016_4450 el 01 de febrero de 2016; es decir, aproximadamente
dos meses antes de la expiracion del mencionado registro, lo que ratifica la existencia
de un derecho prioritario a favor del recurrente.

OCTAVO.- A criterio de esta Sala, la no interposicién de oposiciones por parte de
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, titular del signo que sirvié de fundamento para
la presentacion del Recurso Extraordinario de Revision, no era justificativo para la no
realizacién del examen de comparacién. En este sentido, es importante mencionar que
nuestro pais, en virtud de la disposicién del articulo 150 de la Decision 486, esta
obligado a elaborar el examen de registrabilidad, independientemente de cualquier
otra situacion juridica; verifiquemos la disposicion pertinente:

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-1P-2014.
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En definitiva, si bien la marca indebidamente concedida por la Direccién Nacional de
Propiedad Industrial cumplia con el requisito de representacion gréfica, no es menos
cierto que incumplia con el condicionamiento de distintividad. La distintividad es la
razén de ser del sistema marcario. Un signo no podra ser inscrito, si no individualiza
los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes en el
mercado nacional. Tampoco podra registrase una denominacion que no contenga
dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un
signo que no posea distintividad (intrinseca y extrinseca) no deberia ser considerado
como marca, por incumplir con la funcién primigenia y fundamental del sistema
marcario; criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro
del Proceso 12-1P-1996:

“Frente a otro signo para distinguirlo y ante los productos que la marca ampara
para que el consumidor pueda dentro de su seleccion también diferenciarios
ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer necesidades”.

Es decir, para que un signo sea amparado por el sistema de marcas debe ser en si
mismo capaz de distinguir los bienes o servicios respectivos (distintividad intrinseca), e
igualmente debe poder distinguir dichos bienes o servicios de los demas en el
mercado (distintividad extrinseca). Solo reuniendo el signo tales condiciones podra
coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo
que es ratificado por nuestra normativa comunitaria que en el Art. 134 de la Decision
486 dispone:

“A efectos de este régimen constituirda marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacién gréfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para
su registro”.

Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual,
RESUELVE:

1. Aceptar el recurso de revision presentado por ALIBABA GROUP HOLDIGN
LIMITED en contra de la Resolucion No. |IEPI_2015_RS_007154 emitida por la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2015, notificada
el 06 del mismo mes y afio; que concedié el registro del signo ALIPAY a favor de
MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.

2. Revocar la Resolucion No. IEPI_2015_RS_007154 emitida por la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2015, notificada el 06 del
mismo mes y afo; que concedid el registro del signo ALIPAY a favor de
MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.
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3. Negar el registro del signo denominativo ALIPAY, solicitado por MOELLER,
GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA., mediante solicitud No. |IEPI-2015-8788 presentada
el 09 de marzo de 2015, para proteger los de la clase internacional No. 35
detallados en la solicitud. De existir un titulo de registro sobre la mencionada
marca, el mismo quedara sin efecto juridico.

4. Devolver el expediente una vez que esta Resoluciéon cause estado, para los fines
legales pertinentes.

5. Se remite atenta comisién al funcionario encargado de la Subdireccion del
IEPI en la ciudad de Guayaquil, para que proceda a notificar en la siguiente
direccion: Av. 09 de octubre No. 1911 y Los Rios, Piso 8, Edificio FINANSUER,
Guayaquil - Ecuador.

|
6. El presente acto administrativo es suggeptible de los recursos establecidos en el
articulo 597 del Codigo Organico def la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién. NOTIFIQUESE.-

Dr. Oscar id Reyes Celi
PRESIDENTE
VOCAL PRINCIPAL PONENTE

\ /II. -“ .
=N ass b / & 1\/
Abg. W Gualotuna Cruz ,{g Juan g Ari é Delgado
VOGAL P -y

RINCIPAL VOCAL PRINCIPAL

07 FEB 2018
En Quito D.M., a los

\

nont}qué con la Resolucién que antecede

a ALIBABA GROUP HOLDIN MITED, en la direccion: Av. 12 de octubre N24-528
y Cordero, Edificio World Trade Center, piso 12, Quit D= Ecuador; y, a MOELLER,

GOMEZ LINCE & CIA. LTDA., me: e sion al funcionario encargado de la
: 1 A que proceda a notificar en la

(«Dﬁ"
[F .
: : ro Andino
SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA
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ANEXO F: Resoluciones al recurso de reposicion
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI -
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL - PRIMERA SALA
Tramite No. 13-4575-RA-15-RR-2015 Signo Distintivo: OPTICAN

Y DISENO
Resolucion No. 191 — 2017 - CP1-1S
AGRIPAC S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 28 dias del mes de abril del afio dos mil
diecisiete, a las once horas cincuenta minutos {11h50). Se constituye la Primera
Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de
etflos nombrados mediante Resolucion del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014 del 22 de octubre de 2014;
y, el tercero nombrado mediante Resolucién del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 005-2015-CD-IEP! del 28 de
diciembre de 2015, quedando debidamente conformada por los Vocales que
suscriben, de conformidad con la Resolucién No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de
noviembre de 2015, que dispuso la reorganizacién de las Salas que conforman el
Comité de Propiedad Intelectual. En el Recurso de Reposicién No. 13-4575-RA-
18-RR-2015, interpuesto contra la Resolucion No. 107-2015-CPI-18, emitida por
la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, el 19 de febrero de 2015,
notificada el 21 del mismo mes y aiio, en el recurso de apelacion No. 13-4575-
RA-18, interpuesto en el tramite de solicitud de registro de la marca OPTICAN,
certificado de presentacion No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-8950-RE, clase internacional
No. 05, presentada por AGRIPAC S.A. el 25 de agosto de 2011, siendo el
momento procesal para resolver, la presente Sala dispone:

1) Agréguese al expediente el escrito presentado por AGRIPAC SA., ef 04 de
octubre 2016, las alegaciones que en defensa de sus derechos se presentan,
seran tomadas en cuenta al momento de resolver {fs. 74 a 75 vta.).

VISTOS:

1. El 25 de agosto de 2011, AGRIPAC S.A. solicité el registro del signo mixto
OPTICAN Y DISENO, para identificar productos de la clase internacional niimero 05,
que a continuacién se describen: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos
higiénicos y sanitarios para uso medico, sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés, emplastos, material para apositos;, material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dafilinos,
fungicidas, herbicidas”. A este tramite se asigné el numero IEPI-UIO-PI-SD-2011-
8950-RE. (fs. 1 - 10).

2. El 14 de noviembre de 2012, BIOALIMENTAR CIA. LTDA. presentd oposicion a la
solicitud de registro de la marca OPTICAN Y DISENQ, en base a los sjguientes
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argumentos: a) Que es legitimo titular de la marca OPTIMAL MAS DISENO DE
ETIQUETA, registro No. 3943-11, para identificar los productos de la clase
internacicnal No. 16; b) Que los signos enfrentados son idénticos, ya que el signo
solicitado por AGRIPAC S.A., reproduce parcialmente la marca de propiedad de
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.; ¢) Que existe posibilidad de confusion ideoldgica, lo que
proeduce que el signo solicitado sea irregistrabie. {fs. 11 - 15).

3. El 15 de noviembre de 2012, ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A.
present6 oposicidén andina a la solicitud de registro de la marca OPTICAN Y DISENO,
sobre la base del registro en Colombia de la marca OPTICAM, clase internacional No.
08, argumentade en lo principal: a} Falta de distintividad del signo solicitado; b)
Extrema similitud entre los signos enfrentados; c¢) Identidad entre las clases
internacionales que identifican los signos enfrentados; d) Confusion y asociacion en el
publico censumidor. (fs. 16 - 19).

4, El 27 de marzo de 2012, AGRIPAC S.A. limitd la proteccion de los productos
detallados en la solicitud a: *Productos veterinarios, higiénicos y sanitarios para uso
médico, sustancias dietéticas para uso médico”. {f. 33).

5. El 22 de agosto de 2012, ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A. desistio de
la oposicidn presentada en contra del registro de la marca OPTICAN Y DISENQO. (f.
36).

6. Mediante Resoclucién No. 1104699 de 22 de octubre de 2012, debidamente
notificada el 31 del mismo mes y afio, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
resolvio: “1.- Aceptar el desistimienfo de la oposicion presentada por
ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A.; 2.- Rechazar la oposicion planteada
por BIOALIMENTAR CIA. LTDA.; 3.- Ordenar el archivo del expediente.”, en base a
los siguiente argumentos:

a) Que comparados los signos OPTIMAL MAS DISENO DE ETIQUETA Y
OPTICAN Y DISENO, se advierte una evidente disparidad entre ellas, porque
cada signo tiene claros elementos provistos de una significativa carga
diferencial, decisivos en su convivencia pacifica en el mercado.

b) Que realizado el examen de registrabilidad correspondiente, se pudo
verificar la existencia del signo registrado OPTICAN Y DISENO, de propiedad
de LABORATORIO CHILE S.A., para identificar los productos de la clase
internacional No. 5.

¢} Que comparados los signos mencionados, se determina que existen
semejanzas graficas, visuales y fonélico-auditivas capaces de producir
confusion en el publico consumidor, dada ia reproduccion fotal del elemento
denominative registrado en el posteriormente solicitado.

d} Que los signos enfrentados protegen productos similares que comparten los
mismos canales de distribucion y se ofrecen a la misma clientela, por lo que el
riesgo de confusidon es mayor. (fs. 40 - 41).

7. El 20 de noviembre de 2012, AGRIPAC S.A. presentd Recurse de Apelacién, en
contra de la Resolucidn No. 1104699 de 22 de octubre de 2012, notificada el 31 del
mismo mes y afo, mediante la cual, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial
negé de oficio el registro de la marca de productos OPTICAN Y DISENO,
argumentando en lo principal:
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a) Que la resolucion recurrida contiene errores de hecho y derecho que deben
ser enmendados por esta Sala.

b) Que las empresas enfrentadas no son competidoras entre si, pues cada una
tiene un segmento diferenciado, medicinas y alimentos para mascotas.

¢) Que la resolucion recurrida debid reconocer Ja primacia del elemento grafico,
teniendo en cuenta su tamaro, color y colocacién, elementos decisivos para el
cotejo marcario.

d) Que no se tomd en cuenta la exclusion de productos realizada por el
recurrente, el 27 de marzo de 2002. (fs. 42 - 44).

8. Mediante providencia emitida el 12 de marzo de 2013, debidamente notificada el 18
del mismo mes y ario, [a Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocd
conocimiento del recurso de apelacion interpuesto por AGRIPAC S.A. concedio el
término de 20 dias para que las partes hagan valer sus derechos y presenten pruebas.
(f. 46).

9. El 02 de abril de 2013, AGRIPAC S.A. presentd un escrito de prueba, solicitando
que se tome a su favor el escrito de limitacion presentado el 27 de marzo de 2012 y
las impresiones de su pagina web, en las que se puede evidenciar la clase de
producto que comercializa el recurrente asi como los canales de distribucién en los
que comercializa dichos productos. (fs. 47 - 51).

10. Mediante providencia emitida el 02 de mayo de mayo de 2013, debidamente
notificada el 03 del mismo mes y afo, el Comité de Propiedad Intelectual dio por
concluido el término de prueba; se prescindid de la diligencia de audiencia, toda vez
que obran del expediente suficientes elementos de juicio; y, se concedid el término de
cinco dias para presentar alegatos o informes en derecho, concluido el mismo se
dispuso que pasen los autos para resolver. (f. 52).

11. El 10 de mayo de 2012, AGRIPAC S.A. presentd alegato en derecho, ratificandose
en los fundamentos de hecho y derecho sefialados a lo largo del proceso. (fs. 53 - 55).

12. Mediante Resolucién No. 107-2015-CPI-158 de 19 de febrero de 2015,
debidamente notificada el 21 del mismo mes y afo, la Primera Sala del Comité de
Propiedad intelectual resolvié; “1.- Rechazar el Recurso de Apelacion interpuesto por
AGRIPAC S.A. 2.- Ratificar, en fodas y cada una de las partes de la Resolucién No.
1104693, emitida el 22 de octubre de 2012, notificada el 31 del mismo mes y afio; 3.-
Negar de oficio el registro de la marca OPTICAN Y DISENO, solicitado por AGRIPAC
S.A.; (...)", en base a los siguiente argumentos:

a) El elemento grafico de la marca solicitada, si bien tiene elementos
caracteristicos que le otorgan cierto grado de distintividad, no es menos cierto
que aquel elemento que el usuario utiliza para adquirir el producto que
requiere, es el denominativo, en tal virtud, esta Sala determina que el elementd
compuesto por ia palabra OPTICAN es el predominante, dada la necesidad del
usuario consumidor de requerir el producto a través de la pronunciacidén del
signo que busca el registro.

b) Existen evidentes similitudes grafico-visuales y fonético-auditivas entre los
signos en conflicto.
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¢) La marca previamente registrada protege los productos pertenecientes a la
clase internacional No. 5: “Productos farmacéuticos, sustancias minerales para
uso meédico, preparaciones quimicas para uso medico, preparaciones quimicas
para uso médico o farmacéuticas.”; mientras que el solicitante solicita el
registro de la marca para identificar los siguientes productos: “Productos
veterinarios, higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas
para uso médico”.

d) Concurrencia de riesge de confusién o asociacion en el consumidor, por o
que resulta procedente la aplicacion de la causal de irregistrabilidad establecida
en el literal b) del articuio 136 de la Decision 486. (fs. 56 - 61).

13. El 09 de marzo de 2015, AGRIPAC S.A. presento Recurso de Reposicién, en
contra de la Resolucion No. 107-2015-CPI-1S de 19 de febrero de 2015, notificada el
21 del mismo mes y afio, mediante la cual, la Primera Sala del Comité de Propiedad
Intelectual rechazo el recurso de apelaciéon presentade por AGRIPAC S.A., ratifico el
contenido de la resolucion impugnada y negé de oficio el registro de la marca de
productos OPTICAN Y DISENO, argumentando en lo principal:

a) OPTICAN es un signo que cumple con los requisitos de registrabilidad
determinados en la neormativa nacional y andina, ademaés, es capaz de
diferenciarse por si mismo de la marca OPTICAN de LABORATORIOS CHILES
S.A

b) En la resolucién impugnada, la Autoridad debid reconocer la primacia del
elemento grafico, teniendo en cuenta su tamario, color y colocacion, siendo
este el elemento decisivo para el cotejo.

c) No existe riesgo de confusién entre sus elementos ya que los sighos se
visualizan y son percibidos de manera distinta.

d) Limita la proteccion de la marca solicitada a Unica y exclusivamente:
“Productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso veterinario.”.

e) Aplicacidon el principio de especialidad. Los signos en conflicto no estan
destinados a proteger productos relacionados. (fs. 62 - 85).

14. El 27 de marzo de 2015, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual,
mediante providencia notificada el 30 del mismo mes y afio, avoco conocimiento del
Recurso de Reposicion interpuesto por AGRIPAC S.A., lo admitio a trdmite y concedié
al recurrente el término de 10 dias para que presente pruebas conexas con las
presentadas o que no pudieron estar disponibles al momento de la tramitacion de la
instancia anterior. (f. 66 — 66 via.).

15. El 22 de septiembre de 20186, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual,
mediante providencia notificada el 27 del mismo mes y afio, una vez concluido el
término de prueba, prescindié de la diligencia de Audiencia y concedio el término de
cinco dias para que las partes presenten alegatos finales o informes en derecho,
concluide el antedicho periodo pasen autos para resolver. {f. 73).

16. El 04 de octubre de 2016, AGRIPAC S.A. presentd alegaciones finales, ratificando
los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos a lo largo del presente
procedimiento administrativo. (f. 74 - 75 vta.).

17. El 09 de diciembre de 2016, en el Suplemento del Registro Oficial No. 899, se
publict el Cddigo Organico de la Economia Scocial de los Conocimientos, Creatividad &
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Innovacion, normativa que debe ser tomada en cuenta para la emisién del presente
acto administrativo. '

Con tales antecedentes, para resolver el presente recurso de reposicion, esta Sala
CONSIDERA:

PRIMERO: Esta Sala es competente para resolver el presente recurso de reposicién
segln la Disposicién Transitoria Tercera, inciso tercero del Codigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién — COESC—, en
concordancia con el articulo 174 del Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de
la Funcién Ejecutiva (ERJAFE) y que, por haber sido presentado dentro de término
legal, fue aceptado a tramite.

SEGUNDO: Una vez revisado el procedimiento, se determina que la recurrente ejercié
ampliamente su derecho constitucional a la defensa. En consecuencia, 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: La naturaleza del Recurso de Repaosicion mira rectificar una decisién por
parte del érgano que la emitio, en este caso, AGRIPAC S.A. pretende que el Comité
de Propiedad Intelectual modifique y revoque su Resolucién No. 107-2015-CPi-18,
emitida el 19 de febrero de 2015, con Ja que rechazd el Recurso de Apelacién
interpuesto por el mismo en contra de la Resolucion No. 1104698 de 22 de octubre de
2012, ratifico el contenido de la antedicha resolucién, y, negd de oficio el registro de la
marca OPTICAN Y DISENO.

Respecto al recurso de reposicion, consideramos preciso sefalar la correspondiente
doctrina, defendida por el profesor Agustin Gordillo, quien en el capitulo 1X de su obra
Tratado de Derecho Administrativo, sefiala:

“... debe “dudarse seriamenie de la eficagia de este recurso gue en la practica es dificil
que prospere. Habitualmente la Administracion, al dicfar el acto recurrido, tenia va todos

los elementos de juicio. Si adopta una decision lo logico es gue fa mantenga, a no ser
que excepcionalmente se le aporten nuevos elementos, a fa vista de los cuales
resuelva rectificar lo decidido.” El mismo aufor citado no coincide con quienes
expresan que este recurso es una especie de acto de “conciliacion.” Es que hay, en todo
el mundo y desde hace siglos, una inveterada fradicidn a mantenerse en lo resuelio. Es
probablemente algo insito a la naturaleza del hombre la resistencia al cambio de lo
resusito por uno mismo,

Si lo que se busca es la revocacion del acto, no tiene mucho sentido pedirselo a la
propia autoridad que lo emitid, a menos que se piense que ha podido no advertir un mero
error_de apreciacion. Si fo que se pide es la reforma o sustitucion del acto, una
modificacién en la graduacion de la pena, una diferente calificacion juridica de la
conducta, efc., alli puede justificarse pediric primero a la propia autoridad que fo emitié.”
{Enfasis afiadido).

Analizado el contenido del recurso de reposicion interpuesto, se desprende que ha
habido algunos cambios respecto a la situacidn juridica existente al momento en que
se resolvid el recurso de apelacion referido anteriormente —nueva restriccién a la
cobertura de los productos que el signo solicitade pretende amparar-, por lo tanto,
existen elementos adicionales sucintos que entrafian un andlisis pormenorizado por
parte de esta Sala.
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Por lo anterior, esta Sala considera necesario hacer énfasis respecto a ciertos puntos
con el fin de formar su propia voluntad administrativa respecto al presente
procedimiento administrativo.

CUARTO.- 4.1. En este orden de las cosas, esta Sala recuerda que de acuerdo con el
articulo 134 de la Decision 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, la marca se
define como todo signo susceptible de ser representado graficamente, y capaz de
distinguir productos o servicios en el mercado, esto es, que posea capacidad distintiva,
tanto intrinseca —idoneidad para identificar los productos que pretende proteger-, como
extrinseca —que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte
derechos de exclusividad adquiridos-. Solo cumpliendo con tales presupuestos, un
signe podra ser amparado por el sistema de marcas, debido a que de esta manera
podra coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la
colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria y nacionat (Art. 134
de la Decision 486 de la Comunidad Andina y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Al referirse a la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi expresa:

“(..) la verdadera y unica funcidn esencial de fa marca es distinguir un producto o
servicio de ofro (...). La marca permite fa distincién enire productos o servicios de una
misma especie. Si el signo en cuestion no es apto para distinguir un producto o un
setvicio de olro, entonces no podra ser marca en los términos sefialados. Es facil deducir
que esta funcion distintiva es esencial en la marca (...)."?

4.2. En tal vifud, y en base a las consideraciones realizadas previamente, esta Sala
considera pertinente centrar su analisis en la capacidad distintiva del signo solicitado
frente a signos de terceros que posean un derecho anterior al de la solicitante, en el
presente caso, frente a ia marca OPTICAN de propiedad de LABORATORIO CHILE
S.A.; por lo tanto, serd necesario realizar el correspondiente cotejo, en base a las
reglas de comparacion marcaria elaboradas por la doctrina y adoptadas por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina y en estricto apego a las disposiciones de la
normativa comunitaria y nacional.

El examen de comparacion requeride se debera realizar con el fin de determinar si entre
el signo solicitado y ia marca prioritaria existe identidad o similitud, en los ambitos grafico-
ortogréfico, fonético-auditivo y conceptual-ideologico, conforme los siguientes parametros
establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La similitud orfogréfica que emerge de la coincidencia de lefras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, &l
numero de silabas, las raices, o fas terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusion sea mas palpable u obvia,

La similitud fonélica se presenta entre signos que al ser pronunciados fienen un sonido
simiiar. La determinacion de tal simififud depende, entre otros elementos, de la idenfidad
en la silaba ténica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
deben tenerse fambién en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

La similitud ideoldgica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por fanto, cuando los

! Otamendi Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, P, 91,
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signos representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estarfa
impidiendo al consumidor distinguir una de ofra.”?

Previo a realizar dicho examen, se debe considerar la naturaleza mixta del signo
solicitado, en base a lo sefialado por el Tribunal de Justicia de [a Comunidad Andina:

“L as marcas mixtas se componen de un efemento dencminativo (una o varias palabras) y
un elemento gréfico {(una o varias imégenes). La combinacion de estos elementos, al ser
apreciados en su conjunfo, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le
permite diferenciarla de las demas exisfentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominative como el gréfice, como uno solo. Cuando se oforga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por
separado” {Proceso 55-1P-2002).2

En base a lo anterior, se desprende gue el signo mixto OPTICAN Y DISENO solicitado
para registro, debe ser apreciado en su conjunto, considerando a su elemento
denominativo y a su elemento grafico como uno solo, y, de ser el caso, otorgar
proteccion para ambos elementos en conjunto.

Asi, al apreciar al signo solicitado OPTICAN Y DISENO, surgen algunas
consideraciones a comentarse:

OPTICAN Y DISENO

a)} El signo solicitado, al ser de naturaleza mixta, se compone de una parte
denominativa — compuesta por la palabra OPTICAN- y una parte grafica.

b) El elemento grafico del signo en cuestidn reproduce la parte denominativo delr‘
signo OPTICAN, escrita en letras mayusculas, con forma de un arco vertical y
de color gris, junto a ella, se encuentra un circulo de color azul con una sombre
gris en su parte inferior, en cuyo interior se observan dos flechas curvas de

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso [10-1P-2012.
* Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina, Proceso 38-1P-2008.
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color blanco, y una silueta de un perro queriendo atrapar un disco volador,
ambos de color blanco.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se expone lo que la doctrina y
jurisprudencia sugieren, al respecto del elemento predominante en los signos mixtos:

“La doclrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento dencminativo de la
marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,_teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las gue por definicidén son pronunciables, io que no
obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo
en cuenta su famafio, color y colocacion, que en un momento dado pueden ser
definitivos, El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o
evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”?
(Enfasis afiadido).

En base a lo previamente analizado, esta Sala considera que, en el presente caso,
obedeciendo a lo citado, el elemento que prevalece es el denominativo, debido a la
fuerza expresiva propia de las palabras, y porque su grafica no tiene elementos
sobresalientes o caracteristicos, colores o figuras originales que impliquen su
prevalencia sobre el elemento denominativo, ademas que éste se muestra con un gran
tamafio en su grafica.

Conforme lo anterior, se desvirtia el argumento presentado por la recurrente, en el
sentido en que se debe reconocer primacia al elemento grafico del signo solicitado,
teniendo en cuenta su tamano, color y colocacion.

Por tanto, el cotejo respective versaria sobre el signo solicitado OPTICAN
(prevaleciendo su denominacion) y la marca prioritaria OPTICAN, del cual,
indudablemente se desprende su identidad en los ambitos visual-ortografico, y
fonético-auditivo, debido a gue ambos signos se componen por los mismos elementos
gramaticales sin presentar ninguna variacion.

Al respecto, la doctrina sugiere:

“La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sélo es base suficiente para
deducir oposicion, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el
cese de uso de una marca de hecho, v hasta para que se configuren los delitos
marcarios. No debe olvidarse que "(...) para cohibir la vigencia del nuevo nombre 0
marca, basta con gue exista posibilidad de confusién con e anfiguo, aungue de hecho no
se hubiere producido todavia confusion alquna”.® (Enfasis afiadido).

4.3. Adicionalmente, es importante mencionar lo sefiatado por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 122-IP-2012;

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56-1P-2013,

S OTAMENDI JORGE, “Derecho de Marcas”, Abeledo - Perrot, P. 116
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“Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusién y de asociacion requieren d
fa concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b} identidad o similifud de
productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado que:

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serfan los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (i} o identidad entre los signos y semegjanza entre los producios o
servicios; (i) o semejanza entre los signos e idenfidad enfre los productos y servicios;
{iv} o semejanza enire aquellos y también semejanza entre ésfos”.

Asi, al haberse comprobado el riesgo de confusién basado en la identidad de los signo
enfrentados, es preciso también, analizar los productos que cada signo ampara, a
efectos de determinar si se configura o no la similitud confusionista antedicha; scbre
este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso No. 13-
IP-98, ha mencionado lo siguiente:

“Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el
analisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porgue, a
excepcion de la noloria, protege solamente a los productos dentro de fa regla de fa
“especialidad”, esfo es, para los productos que han sido solicitados. Si entre estos y los
anteriormente solicitados o registrados existe una simiiitud o identidad, no podrfa
registrarse como marca el nuevo signo en razén de la confundibilidad que puede darse o
presentarse.”

Por su parte el tratadista Manuel Pachén, con referencia al principio de la especialidad,
sostiene:

“La especialidad tiene como finalidad practica el evitar que una marca registrada en una
clase deferminada pueda extenderse a producios o servicios de ofras clases, limitando fa
posibilidad de que ofros interesados inscriban un registro para ofros productos. Esta
regia ampara tnicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada
deniro de una clase del nomenclétor. La especialidad no va mas alia de la proteccion
juridica de fos productos de una misma clase, salvo que dentro de &gsta permiten que ef
pablico sea inducido a error cuando se frata de conflictos entre dos signos utilizados
como marcas. riesgo de confusién entre los signos, y riesgo de confusion entre los
productos o servicios distinguidos con fa marca...”®

En este sentido, el Principio de Especialidad marcario implica que la proteccion y uso
exclusivo del signo distintivo, se limita a los productos ¢ servicios para los que fue
registrado. Para que exista riesgo de confusién no solo las marcas deben ser similares
o idénticas, sino también los productos amparados por los signos en conflicto, solo
cumpliéndose con esta dualidad normativa podria hablarse de la existencia de similitud
confusionista. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones explica;

“El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al tso
exciusive de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el
registro marcario, los cuales hacen parte de una misma clase de nomenclador. El
objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusién, prohibiendo
el registro de marcas que posean denominaciones identicas o similares a flas

¢ PACHON Manuel, SANCHEZ AVILA Zoraida, "El Régimen Andino de ia Propiedad Fndustrial,
Ediciones Juridicas Gustavo Ibafiez", Santafé de Bogotd, Colombia, pdg. 239-240.
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previamente registradas, para amparar produclos o servicios también idénticos o
similares””

En tal virtud, las marcas no protegen todo el universo de productos o servicios, sino
aquellas mercaderias ¢ prestaciones que obran de la solicitud y titulo de registro, de
ser el caso. Asi, podrian coexistir en el mercado marcas muy similares registradas en
la misma clase internacional, siempre que protejan productos completamente
diferentes; por ofro lado, no pedrian coexistir en el mercado, marcas similares o
idénticas que protejan productos competitivamente conexos, aunque hayan sido
registradas en clases internacionales diferentes. Al respecto, nuestro Tribunal
Comunitario ensefia:

“Ademas de los criterios referidos a la comparacién entre signos, es necesario tener en cuenta
los criterios relacionados con fa conexion competfitiva entre los producltos o servicios”®

Es decir, tienen que cotejarse los productos para los cuales el signo fue solicitado y los
productos descritos en el titulo de registro de la marca prioritaria, para determinar la
existencta de una eventual conexién competitiva y confundibilidad entre ellos. Es
menester mencionar que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
determind los parametros a considerarse para concluir la existencia de conexién
competitiva:

“a) La inclusion de los productos en una misma clase del nomenclator: Esta regla
tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o
varios de los productos de una clase del nomencléator, perdiendo su valor al producirse ef
registro para foda la clase. En el casc de la limitacidn, la prueba para demostrar que
enlre 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 gue pueda producirse su conexion competitiva, como seria el caso de las grandes
cadenas o Hendas o supermercados en [0s cuales se distribuye toda clase de bienes y
pasa desapercibido para el consumidor la similifud de un producto con ofro. En cambio,
se darla tal conexion competitiva, en tiendas o aimacenes especializados en la venta de
determinados bienes. Igual confusion se darfa en pequefios sifios de expendio donde
marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan fambién una
aparente similitud; c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacién
0 distribucion tienen relacion con los medios de difusion de los productos. Si los mismos
productos se difunden por la publicidad general -radio, televisién y prensa-,
presumibiemente se presenlaria una conexién compefiliva, o los productos setfan
competitivamente conexos. Por ofro lado, si la difusion es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicacion directa, bolefines, mensajes telefonicos, etc., la
conexion compelitiva seria menor; d) Relacién o vincufacidn entre productos: Cierta
relacion enlre los productos puede crear una conexion compelitiva. En efecto, no es lo
mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados
y muebles; en consecuencia, esa relacidn entre fos producfos comercializados también
influye en la asociacion que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
reiacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusion en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de
un mismo productor; ) Uso conjunfo o complementario de productos: L.os productos
gue cominmente se puedan utilizar conjuntamente {por ejemplo: puerta y chapa) pueden
dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el publico consumidor

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-1P-2010.
8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-1P-2000.
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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 utilizacién no seria la de su dltima finalidad o funcién; f) 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 confusién al estar identificados por marcas
también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”.?

Con base en la antedicha cita jurisprudencial, es menester verificar si los productos
identificados por lo signos en conflicto, guardan entre si conexion competitiva. En tal
virtud, los productos identificados por los signos en conflicto son los siguientes:

Marca prioritaria OPTICAN de LABORATORIO CHILE S.A.: “Productos farmacéuticos,
sustancias minerales para uso médico, preparaciones quimicas para uso médico o
farmacéuticas”

Signo solicitado OPTICAN: “Productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso
veterinario.”

Conforme lo anterior, se verifica la conexién competitiva entre los productos protegidos
por la marca prioritaria y los que planea amparar el signo solicitado, debido a que
ambos se encuentran encasillados en la clase internacional No. 05; su expendio
podria realizarse en los mismos establecimientos, tales como farmacias; sus medios
de publicidad pueden ser los mismos, por ejemplo, por medio de catalogos de
productos farmacéuticos en general, ambos grupos de productos presentan la misma
finalidad o buscan un mismo fin que es mejorar la salud, sea de una persona o un
animal; puede existir un uso complementario, en tanto un animal requiera consumir
productos amparados por la marca prioritaria y, simultaneamente, los productos que el
signo solicitado pretende proteger.

Adicional a lo mencionado, esta Sala ha advertido que la proteccion de la marca
registrada previamente, es muy amplia, en el sentido de que los productos que
protege, podrian aplicarse también en un ambito veterinario; es decir, LABORATORIO
CHILE S.A. podria posteriormente incursionar en el mercado veterinario, a través de
productos farmacéuticos destinado a tal fin o de preparaciones quimicas para
animales, denominados OPTICAN, lo cual claramente ocasionaria riesgo de confusion
0 asociacion en el publico consumidor.

Por lo tanto, la limitacion realizada por el recurrente, mediante el escrito de reposicion,
no es suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado, frente a la marca
prioritaria, debido a que los productos de ambos signos presentan conexién
competitiva.

Conforme lo anterior, se verifica que el publico consumidor, al encontrarse frente al
signo solicitado y de manera sucesiva, frente a la marca prioritaria, correria riesgo de
confusién y asociacion, pues su percepcidén en conjunto generaria la idea de un mismo
signo (confusion directa); de productos relacionados entre si (confusion indirecta); de
la existencia de acuerdos comerciales entre las partes (riesgo de asociaciéon) o de un
signo que se deriva de otro previamente existente.

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 114-1P-2003.
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QUINTO.- Por todo lo previamente expuesto, esta Sala determina que el signo
solicitado OPTICAN 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, pues
los signos enfrentados son evidentemente similares y también identifican productos
similares dentro de la misma clase internacional No. 05, por [o que el riesgo de
confusion y asociacién entre ellos es indiscutible.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de
derecho realizadas a lo largo de la presente resolucion, la Primera Sala del Comité de
Propiedad Intelectual, RESUELVE:

1.- Rechazar el Recurso de Reposicién interpuesto por AGRIPAC S.A.

2.- Ratificar la Resolucion No. 107-2015-CPI-1S, emitida el 19 de febrero de 2015,
por [a Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual.

3.- Negar de oficio el registro del signo OPTICAN Y DISENO, como marca, para
identificar: "Productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso veterinario”,
dentro de la clase internacional No. 05, solicitado por AGRIPAC S.A., tramitado
bajo el No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-8950-RE de 25 de agodto de 2011.

¢ mayo de 2017, se notifi
itadasen el casjilero IEPI Quito No.
\

Abg.
SECRETARIA PRIMERA SALA
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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Tramite No. 09 - 2957 - RA - 1S - RR - 2013 Signo Distintivo: CRECER EN FAMILIA
Resolucion: No. : 403 - 2017 - CPI - 1S

PRODUCTOS FAMILIA S.A./ GRUPO EL COMERCIO C.A.
VS.
EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre del afio
dos mil diecisiete, a las nueve horas con veinte minutos (09h20), se constituye la
Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos
de ellos nombrados mediante Resoluciéon del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014, emitida el 22 de octubre de
2014, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 24 de diciembre del mismo aino; vy,
el tercero nombrado mediante Resolucion del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 002-2015-CD-IEPI, emitida el 25 de
septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de
ese mismo afio, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben;
y de conformidad con la Resolucién No. 031-2017-DE-IEPI, de 8 de noviembre de 2017,
que dispuso la reorganizacion de las Salas que conforman el Comité de Propiedad
Intelectual. Dentro del Recurso de Reposicion No. 09-2957-RA-1S-RR-2013,
interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y GRUPO EL COMERCIO C.A. contra la
Resolucion No. 84-2013-CPI1-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo
mes y afo, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, dentro del tramite del
registro de la marca CRECER EN FAMILIA, solicitud No. 175742, la presente Sala,
siendo el momento procesal oportuno, declara:

1. Se avoca conocimiento del presente recurso de reposicion.
2. Agréguese al expediente el escrito presentado el 7 de agosto de 2013, por

PRODUCTOS FAMILIA S.A.; declarese legitimada la intervencion de la abogada
Angeles Puente, en la audiencia llevada a cabo el 6 de agosto de 2013.
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3. Agréguese al expediente el escrito presentado el 20 de agosto de 2013, por GRUPO
EL COMERCIO C.A.; declarese legitimada la intervencion de los abogados Rodrigo
Andrade y Maricruz Cepeda, en la audiencia llevada a cabo el 6 de agosto de 2013; las
alegaciones planteadas seran consideradas.

De conformidad con lo prescrito por el articulo 182 del Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la Funcién Ejecutiva (ERJAFE), se dispone y da por cumplido el paso de
autos para resolver.

VISTOS:

1. El 22 de septiembre de 2006, EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. presentd
solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, para proteger los productos de la
clase internacional No. 16. (Fojas 1 - 3).

2. El 04 de enero de 2007, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC., presentd oposicion
contra la solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, con base en el registro
de la marca FAMILIA, que identifica los productos de la clase internacional No. 16.
(Fojas 4 - 15).

3. El11 de enero de 2007, EL COMERCIO C.A., present6 oposicién contra la solicitud de
registro del signo CRECER EN FAMILIA, con base en el registro de la marca FAMILIA
Y DISENO. (Fojas 16 - 18).

4. El 12 de enero de 2007, PRODUCTOS FAMILIA S.A., presenté oposicion contra la
solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, con base en el registro de la marca
FAMILIA Y DISENO, que identifica los productos de la clase internacional No. 16. (Fojas
19 - 61).

5. El 18 de abril de 2007, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentd escrito de
prueba con la finalidad de corroborar la veracidad de sus dichos y alegaciones. (Fojas
65 - 66).

6. El 19 de abril de 2007, PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicité que se reproduzca el
material que consta en el proceso No. 142159-04-ZRL, de diligencia notarial de la
pagina web www.dinero.com; que se reproduzca el material probatorio que consta en
el proceso No. 05-732-AC, que consta de declaracién juramentada de la representante
legal de PRODUCTOS FAMILIA S.A., varios oficios y certificados, originales de
publicidad y revistas, y la diligencia de exhibicién y reproduccién de dos discos
compactos que contienen los comerciales de la marca FAMILIA. (Fojas 67 - 91).
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El 19 de abril de 2007, EL COMERCIO C.A. presentd material que consiste en
ejemplares de la revista "FAMILIA", certificacion de EL COMERCIO C.A. sobre
reconocimiento de la marca FAMILIA y copia del titulo de registro de la marca. (Fojas
92 - 123).

Mediante Resolucién No. 97596 de 22 de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo
mes y afio, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, resolvié rechazar la oposicién
presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., EL COMERCIO C.A. y KIMBERLY
CLARK WORLDWIDE, INC.; y conceder el registro del signo CRECER EN FAMILIA,
solicitado por EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. (Fojas 128 - 129).

El 15 de junio de 2009, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presenté Recurso de Apelacion
contra la Resolucién No. 97596 de 22 de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo mes
y afo, dentro del tramite de registro de la marca CRECER EN FAMILIA. (Fojas 130 -
136).

El 16 de junio de 2009, GRUPO EL COMERCIO C.A. presenté Recurso de Apelacién
contra la Resolucién No. 97596 de 22 de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo mes
y afo, dentro del trémite de registro de la marca CRECER EN FAMILIA. (Fojas 137 -
139).

Mediante providencia de 03 de septiembre de 2009, debidamente notificada el 07 del
mismo mes y afo, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, calificé la temporalidad
de los Recursos de Apelaciéon, remitiendo el expediente al Comité de Propiedad
Intelectual para su analisis y posterior resolucion.

El 30 de julio de 2010, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales, avocé conocimiento de los Recursos de Apelacion, acumulo
autos y concedio6 a las partes el término de veinte dias para que presenten evidencias
y alegaciones. (Foja 141).

El 20 de agosto de 2010, GRUPO EL COMERCIO C.A., presentd material que consiste
en ejemplares de la revista FAMILIA, certificado actualizado de EL COMERCIO C.A. y
copia del certificado de registro de la marca y cambio de nombre de titular a favor de
GRUPO EL COMERCIO C.A. (Fojas 142 - 174).

Mediante providencia de 27 de septiembre de 2011, debidamente notificada el mismo
dia, mes y afio, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, al considerar que
no obran del expediente suficientes elementos para resolver, sefialé dia y hora para la
Audiencia, diligencia que se llevé a cabo el 14 de octubre de 2011. (Fojas 176 - 177).
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Mediante Resolucién No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del
mismo mes y afio, el Comité de Propiedad Intelectual resolvié rechazar los recursos de
apelacién interpuestos por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y GRUPO EL COMERCIO
C.A., y ratificar la resolucién impugnada. Los principales argumentos de la oficina
competente fueron los siguientes: a) Inexistencia de notoriedad; b) Inexistencia de
similitud confusionista; c¢) Coexistencia marcaria; d) Aplicacién del Principio de
Autonomia e Independencia. (Fojas 181 - 186).

El 13 de marzo de 2013, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentd Recurso de Reposicion

contra la Resolucién emitida por el Comité de Propiedad Intelectual No. 84-2013-CPI-
1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y afio, argumentando: a)
El término FAMILIA no es de uso comun, seria comun para productos de impresion,
periédicos, revistas, articulos de encuadernacion y mas no para los productos que
PRODUCTOS FAMILIA S.A. comercializa; b) notoriedad de la marca FAMILIA, no se
consideré el material presentado el 19 de abril de 2007; c) titularidad de una familia
marcaria; d) extrema similitud entre los signos en conflicto. (Fojas 187 - 193).

El 13 de marzo de 2013, GRUPO EL COMERCIO C.A. presenté Recurso de Reposicion
contra la Resoluciéon emitida por el Comité de Propiedad Intelectual No. 84-2013-CPI-
1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y afio, argumentando: a)
Errénea motivacion de la resolucion, la palabra FAMILIA es la denominacion notoria que
ha sido imitada, existen varias solicitudes que pretenden crear una familia marcaria:
CRECER EN FAMILIA, SER FAMILIA, EDUCAR EN FAMILIA; b) Existen actos
administrativos que negaron el registro de las marcas CRECER EN FAMILIA, clases 41
y 38; c) Falta de proteccion de la marca registrada, asociacion entre los signos; d) Se
ha probado la notoriedad. (Fojas 194 - 197).

Mediante providencia de 18 de abril de 2013, notificada el 19 del mismo mes y afo, la
Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocé conocimiento del Recurso de
Reposicién, concediendo el término de diez dias para que las partes hagan valer sus
derechos y se presenten pruebas. (Foja 198).

El 03 de mayo de 2013, GRUPO EL COMERCIO C.A. presenté escrito de prueba y
adjunto copia simple de una impresién de su pagina web y una copia del certificado de
registro. (Fojas 202 - 206).

El 06 de agosto de 2013, se celebré diligencia de audiencia, segun consta del acta de

misma fecha y PRODUCTOS FAMILIA S.A., presenté declaraciones juradas,
certificaciones y varias copias de publicaciones relacionadas con la marca y copias
certificadas de registros marcarios. (Fojas 212 - 456).
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Con tales antecedentes, para resolver esta Sala CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con el articulo 173 de la Constitucion de la Republica, los actos
administrativos pueden ser impugnados en la via administrativa, como ante los
correspondientes érganos de la Funcién Judicial. El articulo 365 de la Ley de Propiedad
Intelectual, atribuye al Comité de Propiedad Intelectual la facultad de tramitar y resolver los
recursos de apelacion que se interpongan contra las resoluciones propias y en atencion a
lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Tercera del Cédigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, esta Sala se declara competente en
razon a grado, materia, territorio y tiempo para conocer y resolver el recurso propuesto.

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

TERCERO.- La naturaleza del recurso de reposicion consiste en el requerimiento formal
que se realiza ante el mismo 6érgano administrativo que emitié un acto determinado, a fin
de que lo rectifique. En el presente caso, las empresas recurrentes pretenden que le Comité
de Propiedad Intelectual modifique su resolucion con la que se ratificé el acto de concesion
de la marca CRECER EN FAMILIA, para identificar los productos de la clase internacional
No. 16, a favor de EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

CUARTO.- Respecto a la notoriedad alegada por la recurrente a lo largo del procedimiento
administrativo, el articulo 224 de |la Decision 486 de la Comunidad Andina sefala:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como
tal en cualquier Pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ensena:

“La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptacion y reconocimiento por
parte del publico, alcanzado por un signo como consecuencia de su funcién de
distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por
una persona en particular” y especialmente, en referencia a la marca notoria que:
“Es la que goza de difusién, o sea la que es conocida por los consumidores de la
clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenémeno relativo

! Tribunal Andino de Justicia, Proceso 59-1P-2000.
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y dinamico, segun sea el grado de difusion o de reconocimiento de la marca entre
el correspondiente grupo de consumidores™

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 08-1P-1995, indicé:

‘La proteccion a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las
marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por si
sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias
que precisamente han dado a esa marca esa caracteristica”.

La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien la alega o controvierte la
legalidad de un acto administrativo que concede una marca, impugna o alega tanto en la
fase administrativa de registro o en la etapa judicial de impugnacién sobre la validez del
acto.

En el presente caso, tanto PRODUCTOS FAMILIA S.A., como GRUPO EL COMERCIO
C.A., alegaron que sus marcas FAMILIA son notoriamente conocidas y por tanto merecen
un grado de proteccién adicional. Una vez revisado el expediente, esta Sala verificd que
PRODUCTOS FAMILIA S.A., a fin de probar la notoriedad de sus marcas, aport6 la
siguiente documentacion:

* Declaracion jurada de uso donde se habilitan certificados:

» Certificados de inversién en la marca FAMILIA.

» Estudios de mercado que muestran el reconocimiento de dicha marca.

* Declaracién jurada sobre registros marcarios en Colombia.

» Varias copias simples de publicaciones relacionadas con la marca y copias certificadas
de registros marcarios.

» Material que consta dentro de los procesos No. 142159-04-ZRL, de diligencia notarial
de la pagina web www.dinero.com; y material probatorio que consta en el proceso No.
05-732-AC (coincidente con el aportado).

De otra parte, GRUPO EL COMERCIO C.A., para el mismo fin, presenté lo siguiente:

* Certificado emitido por la administracion de EL COMERCIO sobre extension de uso y
reconocimiento de la marca FAMILIA.

* Ejemplares antiguos y actuales de la revista FAMILIA.

* Copia del titulo de registro de la marca FAMILIA, clase internacional No. 16. (216 a 456).

> Tribunal Andino de Justicia, Proceso 01-1P-1987.
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Se debe destacar que la notoriedad es un hecho dinamico, cambiante en el tiempo; asi
lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo actualmente, siendo obligacién del
titular de la marca notoria, aportar documentacién con la que avale la notoriedad de sus
signos al momento en que se desea alegar dicha categorizaciéon y en la actualidad.
Remitiéndonos al material probatorio que obra de autos, la Sala ha determinado que si bien
los signos de los recurrentes podrian haber gozado de notoriedad entre los afios 2006 y
2013, no es menos cierto que no existe documentacion que avale dicha categorizacién en
la actualidad, por lo que la Sala no puede declarar la notoriedad de las marcas de los otrora
opositores, sino obra del expediente material probatorio idéneo, vinculante a la presente
fecha, no siendo procedente que los recurrentes puedan beneficiarse del régimen de
proteccion especial que rige para marcas notoriamente conocidas. Sobre el asunto, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

‘Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente,
lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podria adquiririo en el futuro. La
relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina
nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento
la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con
ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la
norma cuando se ha registrado una en violacion de los literales d) y e) del articulo 83 de
la Decisién 344"

Ademas, es importante mencionar que la notoriedad no es persé una autorizacion para
negar o conceder signos distintivos, es obligacién de la oficina nacional competente analizar
cada caso en particular para emitir una resolucion motivada. Asi, el articulo Art. 136 letra h)
de la Decision 486 de la Comunidad Andina, establece como prohibicion relativa de un
registro que:

"Art. 136.- Proteccién de derechos de terceros.- No podran registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando: '(...) h) Constituyan una reproduccién, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese tercero
0 con sus productos o servicios"

De la revision del texto de esta norma podemos concluir que la calidad de notoria de una
marca no le da una proteccién absoluta que impida que cualquier signo, que sea similar o

? Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-1997. _ R
Y
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semejante, deba ser negado para su registro, ni dentro de la misma clase internacional ni
fuera de ella. Esto queda claro, pues la norma sefiala que no podra registrarse un signo
que constituya una reproduccion, imitacién, traduccién, transliteracion o transcripcion, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuando su uso fuese susceptible de:

a) Causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese tercero o con sus productos o
servicios;

b) Un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o,
c) La dilucién de la fuerza distintiva del signo notorio o de su valor comercial publicitario.

En este sentido, la Autoridad administrativa competente, previo otorgar la proteccién al
signo notorio, consistente en evitar la entrada en el mercado de una denominacion que
pudiera atentar contra éste y hacer efectiva dicha proteccién, debe analizar si el registro del
nuevo signo causaria una de estas situaciones para los efectos de que se verifique la
prohibicion legal respectiva. Caso contrario, bien podria aceptarse el registro de una marca
que no atenta contra el signo opositor notoriamente conocido en base a lo analizado.

Es decir, se debe verificar si los signos son confundibles, independientemente de la
notoriedad de la marca en la que se fundamenté la impugnacién. Utilizando la analogia al
caso que nos ocupa, coexisten en el mercado marcas que podrian ser consideradas como
notorias; entre ellas, PUMA (clase internacional No. 25) y PUMA (clase internacional No.
37); empero, en virtud de su inconfundibilidad por causa de la especialidad, su convivencia
pacifica no ha sido puesta en discusion, pues y aunque la notoriedad es una excepcion al
Principio de Especialidad, es poco probable que un consumidor confunda un signo con otro.

QUINTO.- Ademas de lo expuesto, previa la verificacion de registrabilidad, es menester
mencionar que la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, fundamenté el acto
administrativo impugnado, en la utilizacién comun de la palabra FAMILIA, desde que el
antedicho vocablo se encuentran presente en otras marcas que coexisten pacificamente
sin causar confusién, por lo que mal se podria impedir el registro de la marca CRECER EN
FAMILIA. Sobre los términos usuales, la doctrina especializada ha puntualizado:

‘(...) las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser
apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus
productos no podrian mas servirse del unico término conocido y comprendido por el
publico™

* ROUBIER. P., Le droit transitoire (Les conflits de lois dans le temps). T. 11, P. 576.
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En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso
No. 98-IP-2012, explico:

“La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de
marcas, descarta que particulas o palabras, prefijos o sufijjos, comunes, necesarios o
usuales que pertenecen al dominio publico, puedan ser utilizados tGnicamente por un
titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el
publico en general los siga utilizando, hacerio constituiré el monopolio del uso de
particulas necesarias en beneficio de unos pocos”. (Resaltado fuera de texto).

Sobre la consecuencia frente a terceros de marcas que contienen elementos de uso comun,
el Tribunal dentro del proceso No. 103-IP-2003, ha establecido:

“El titular de una marca provista de un elemento de caracter genérico, o de uso
comun, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el
crecido numero de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su
inclusién en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede
fundamentar en ese unico hecho el riesgo de confusion entre los signos en disputa”.

Conforme lo sefialan las fuentes citadas, un término deviene en usual cuando es
comunmente utilizado por los productores o titulares marcarios para designar sus productos
0 servicios; en el presente caso, una vez revisada la base de datos institucional, se pudo
verificar que la inmensa mayoria de las marcas que, estructuralmente, utilizan el vocablo
FAMILIA, pertenecen a uno de los recurrentes, PRODUCTOS FAMILIA S.A., por lo que no
puede arguirse la existencia de mas de seis titulares respecto de esta palabra en la clase
internacional No. 16.

De tal forma que, sin perjuicio de que los recurrentes no gozan de exclusividad en el sector
especifico del mercado sobre la conjuncién fonética "FAMILIA", no se puede considerar que
la antedicha palabra sea usual, pues el término antes descrito no constituye el vocablo por
el cual los concurrentes pueden identificar el producto (ni mucho menos la unica forma
conocida por el publico para designar el mismo), tampoco son banales por cuanto el nimero
de titulares que los incluyen en sus conjuntos marcarios es muy reducido. Respecto a la
coexistencia y confundibilidad, la doctrina ha sefialado lo siguiente:

“La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sélo es base suficiente para

deducir oposicién, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada,

ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los

delitos marcarios. No debe olvidarse que "..para cohibir la vigencia del nuevo
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nombre o marca, basta con que exista posibilidad de confusion con el antiguo,
aunque de hecho no se hubiere producido todavia confusion alguna"’®

En tal virtud, esta Sala no considerara que la palabra FAMILIA sea usual, banal o necesaria
para identificar productos de la clase internacional No. 16, debiendo rechazarse el
antedicho argumento por improcedente.

SEXTO.- Esta Sala, al ser el punto medular de discusion juridica, con fundamento en la
facultad legal que obra del considerando PRIMERO de esta Resolucién, en concordancia
con el articulo 150 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, procede a
revisar el examen de registrabilidad de primera instancia, asi como el elaborado por los
Vocales en funciones al emitirse el acto administrativo impugnado, con la finalidad de
determinar si la marca CRECER EN FAMILIA cumple con el condicionamiento de
distintividad extrinseca.

Con fundamento en el articulo 134 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad
Andina, podran registrase como marcas los signos que sean susceptibles de representacion
grafica, y por sobre todas las cosas, posean distintividad per se y frente a signos de
terceros. Los signos que incumplan con el condicionamiento de distintividad, ni siquiera
podrian ser considerados como marcas:

“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 gréfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo
para su registro (...)".

En definitiva, esta Sala considera que, si bien el signo CRECER EN FAMILIA cumple con
el condicionamiento de susceptibilidad de representacién grafica, no es menos cierto que
el analisis fundamental debe versar sobre el cumplimiento del requisito de distintividad,
considerado por la doctrina y jurisprudencia como el condicionamiento sine qua non que
debe cumplir todo signo que aspire ser protegido con el sistema de marcas.

La distintividad es la razén de ser del sistema marcario. Un signo no podra ser inscrito si no
individualiza los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes
en el mercado nacional. Tampoco podra registrase una denominacion que no contenga
dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un signo
que no posea distintividad (intrinseca y extrinseca) no deberia ser considerado como

% Ibidem 1, Pag. 116
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marca, por incumplir con la funcién primigenia y fundamental del sistema marcario; criterio
ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que manifesto lo siguiente:

“Frente a otro signo para distinguirlo y ante los productos que la marca ampara para
que el consumidor pueda dentro de su seleccién también diferenciarlos ante la
competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer necesidades’™.

Es decir, para que un signo sea amparado por el sistema de marcas debe ser en si mismo
capaz de distinguir los bienes o servicios respectivos (distintividad intrinseca), e igualmente
debe poder distinguirse de los demas signos existentes en el mercado (distintividad
extrinseca). Solo reuniendo el signo tales condiciones podra coadyuvar a una competencia
comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra
normativa comunitaria y nacional (Art. 134 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina). Al referirse a la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi expresa:

"(...) la verdadera y unica funcién esencial de la marca es distinguir un producto o
servicio de otro (...). La marca permite la distincion entre productos o servicios de
una misma especie. Si el signo en cuestion no es apto para distinguir un producto o
un servicio de otro, entonces no podra ser marca en los términos sefialados. Es facil
deducir que esta funcién distintiva es esencial en la marca (...)"”"

SEPTIMO.- Refiriéndonos a la alegacion de los recurrentes de que la marca CRECER EN
FAMILIA no goza de suficiente distintividad respecto de los signos en los que se fundamentd
la oposicion; apelacion y posterior Recurso de Reposicion, esta Sala considera pertinente
realizar el examen de comparacion, en estricto apego a las disposiciones de la normativa
comunitaria y nacional. Entonces, cotejados los signos enfrentados del modo recomendado
por la doctrina, siguiendo las reglas unanimemente aceptadas, entre ellas que sean vistos
de modo sucesivo y no simultaneo, en conjunto, sin fraccionarlos, uno después de otro,
atendiendo las semejanzas y no las diferencias, desde la 6ptica del consumidor medio, se
concluye que existen semejanzas, lo que induciria a confusiéon al consumidor y medios
comerciales. En este sentido, es importante mencionar que los signos enfrentados son
practicamente idénticos, la unica diferencia radica en la inclusion del vocablo "CRECER"
en la solicitud posterior, empero, el resto de elementos, aquellos que deben otorgar
distintividad a la denominacién del beneficiario del acto administrativo impugnado, son
exactamente los mismos, “FAMILIA". En definitiva, la marca solicitada incumple con el
condicionamiento de distintividad, al reproducir casi por completo signos previamente
inscritos, lo que resulta improcedente al amparo del ya citado articulo 134 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina.

® Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1996.
7 Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Pag. 91. - %
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En relacion a los campos de comparacion, cotejados los signos en conflicto con la marca
posteriormente solicitada CRECER EN FAMILIA, se determina que existe semejanza
ortografico-visual; fonético-auditiva e ideolégico-conceptual, por lo tanto su concurrencia en
un ambito comun, daria lugar a error o confusion entre el publico.

MARCAS REGISTRADAS SIGNO SOLICITADO

FAMILIA

(6995-87, clase 16, PRODUCTOS FAMILIA S.A.)

CRECER EN FAMILIA

(396]-90 clase 16, GRUPO EL COMERCIO C.A.)

Como se puede apreciar, si bien la marca de GRUPO EL COMERCIO C.A. es mixta, no es
menos cierto que el elemento predominante es el denominativo, desde que el consumidor
-en la inmensa mayoria de casos- no solicita productos sobre la base de graficos, lo hace
a través de palabras, pues esta es la forma de requerir las mercaderias que en verdad
necesita adquirir. De la misma manera, los dibujos de los signos en conflicto no son sino la
estilizacion de las grafias que conforman la palabra FAMILIA, ratificandose el predominio
de las letras frente a graficos que no pueden ser considerados como caracterizantes. Al
respecto, nuestro Tribunal Comunitario ensefia:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante, teniendo en cuenta
la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicién son pronunciables,
lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
grafico, teniendo en cuenta su tamario, color y colocacién, que en un momento dado
pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando
es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibujo abstracto™

¥ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-1P-1998,
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Asimismo, el signo CRECER EN FAMILIA es compuesto, por lo que se debe determinar el
vocablo o palabras dominantes que, por su importancia en el conjunto de elementos, atraen
sobre ellas el caracter distintivo de las marcas. A criterio de esta Sala los signos en disputa
comparten el mismo vocablo o frase dominante, FAMILIA, pues la misma no solo
corresponde a la reproduccion de marcas previamente inscritas, sino que también les
confiere un sentido conceptual. Sobre el vocablo dominante, la jurisprudencia comunitaria
andina ensena:

“Constituyendo la marca observante u oponente, una denominacién compuesta por
varios términos o vocablos, algunos de estos merecen mayor atencién del publico
para fijar en ese vocablo o vocablos la vision general del signo que le servira como
punto de partida para confrontar con otros signos idénticos o semejantes. Existe en
esa clase de signos, vocablos dominantes que llaman al consumidor a su mayor
atencion fijacion™

Adicionalmente, vemos que las marcas previamente inscritas por los recurrentes estan
completamente contenidas por el signo CRECER EN FAMILIA, solicitado por el beneficiario
del acto administrativo impugnado para identificar productos de la clase internacional No.
16, consecuentemente el consumidor, considerando este hecho, al observar las
mercaderias identificadas por las denominaciones en conflicto, podria creer que un signo
deriva del otro o que las empresas estan relacionadas entre si.

Por otro lado, es menester recordar que uno de los parametros para determinar la similitud
en este ambito de comparacion es la repeticion de palabras, desde que estamos frente a
signos compuestos. Sobre el tema, nuestro Tribunal Comunitario explicé:

“La similitud ortografica se origina, por la coincidencia de palabras en marcas
compuestas o complejas, coincidencia de letras, posicion o ubicacion de estos
elementos; la similitud entre las primeras silabas o prefijos o raices y la de los sufijos
o terminales. Esta composicion gréfica en una primera vision de los signos puede
configurar la confusién entre signos ya que existiendo letras iguales en el inicio o
final del signo, la primera visién puede conducir a una confusion™°

Por lo expuesto, esta Sala considera que la semejanza en el ambito de comparacion
ortografico-visual es real e indiscutible, pues el elemento fundamental de los signos se
visualiza y lee de manera equivalente; el asunto es asi de simple.

? Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 04-1P-1998, 7
19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 40-1P-2001. K
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De la misma manera, los signos controvertidos son semejantes en el campo fonético-
auditivo, lo que se comprueba con su vocalizacién sucesiva y conjunta: FAMILIA, FAMILIA
(mixta) / CRECER EN FAMILIA. Es mas, considerando que las marcas previamente
inscritas son completamente contenidas por el signo CRECER EN FAMILIA, el consumidor
necesariamente debera vocalizar la conjuncion fonética FAMILIA para solicitar las
mercaderias amparadas por los signos de las empresas en disputa, lo que ratifica la
posibilidad de confusién en este campo de cotejo.

Finalmente, es menester recalcar en la identidad ideolégica de los signos en conflicto.
Efectivamente, la palabra FAMILIA, marca registrada por los otrora opositores y vocablo
dominante del signo posteriormente solicitado, evoca la idea de la misma estirpe, linaje o
de un conglomerado de individuos del mismo parentesco sanguineo, lo que coadyuva su
equivalencia en este ambito de comparacion. Sobre el tema, la doctrina especializada
explica:

“Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representacion
0 evocacion a una misma cosa, caracteristica o idea la que impide al consumidor
distinguir una de otra. Asi se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen'
porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; 'Danmark’ y ‘la Danesa’ por
cuanto ambas evocan la idea de una comun procedencia; ‘Pafio magico’ y ‘Magico de
Odol’ que tienen identidad ideolégica dando lugar a la evocacién de algo fantéastico,
irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc.(...)""

Se debe recordar que es suficiente la posibilidad de confusién, en cualquiera de los ambitos
de comparacion, para descartar la registrabilidad del signo posteriormente solicitado. Al
respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice:

“El Tribunal ha manifestado que si del examen previo a la resolucién administrativa
0 judicial se arroja un resultado positivo de confundibilidad, en uno solo o varios de
los campos analizados de comparacion, el signo pretendido seria irreqistrable”'?

Adicionalmente, esta Sala considera que podria existir riesgo de asociacion. El riesgo de
asociacion es una consecuencia de la similitud confusionista. En este supuesto el
consumidor podria adquirir un producto en la errénea conviccion que existe relacién entre
el solicitante de la marca CRECER EN FAMILIA vy los titulares de los signos previamente
inscritos cuyo elemento comun es la palabra FAMILIA, factores que condicionan su
eleccién, al generarse la idea de un origen y calidad ya conocidos. Sobre el asunto, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 70-1P-1998 ensefio:

'! Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1989, P. 152.
12 Ibid. Proceso 13-1P-1998.
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“El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o
vinculaciéon econémica”.

Evidente es el riesgo de confusion, al generarse la idea de un mismo origen empresarial,
de productos relacionados entre si y/o de una marca que se deriva de otra previamente

inscrita, incumpliendo con el condicionamiento de distintividad del articulo 134 de la
Decision 486.

Finalmente, es importante recalcar lo dicho en lineas anteriores, sobre el riesgo de
confusion entre dos signos, que implica cumplir dos condicionamientos: que los signos sean
semejantes o idénticos y que identifiquen los mismos productos o servicios y/o que exista
conexion competitiva. Asi, si dos marcas son semejantes pero identifican productos
diferentes no existe riesgo de confusion; de la misma manera, si los signos amparan las
mismas mercaderias pero son diferentes, tampoco existira similitud confusionista. En este
caso se cumple con los requerimientos, pues los signos son muy similares y protegen los
mismos productos en la clase internacional No. 3, siendo aplicable la prohibicién de registro
del literal a) del articulo 136 de la Decision 486. Lo anterior es importante, considerando lo
que manifestd el INDECOPI a través de su Resoluciéon No. 1004-1997 en la que, con
fundamento en la jurisprudencia comunitaria andina, establecié:

“‘Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe
riesgo de confusién entre los signos en confiicto teniendo en cuenta los productos o
servicios que se pretenden distinquir”. (El subrayado pertenece a la Sala).

Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, RESUELVE:
1.- Aceptar el recurso de reposicion interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S A.
2.- Aceptar el recurso de reposicion interpuesto por GRUPO EL COMERCIO C.A.

3.- Revocar la Resolucion No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21
del mismo mes y afio, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual.

4
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4.- Negar el registro de la marca CRECER EN FAMILIA, solicitado por EDITORIAL
UMINASA DEL ECUADOR S.A., para identificar los productos de la clase internacional No.

16.

4.- Devuélvase el expediente administrativo a la Direccién Nacional de Propiedad Industrial,
una vez que la presente resolucion cause estado, para los fines legales pertinentes.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el articulo
597 del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion; en concordancia con el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual.

NOTIFIQUESE.-

VOCAL PRINCIPAL PONENTE

Abg.

> 2 ~\ E é
Hargarl Gualotuia Cruz
PRINCIPAL
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En Quito, a los 0L ENE T , notifiqué con la resolucién que antecede a
PRODUCTOS FAMILIA S.A. en la casilla IEPI Quito No. 17; y, a EDITORIAL UMINASA
DEL ECUADOR S.A., en la casilla IEPI Quito No. 54; y a GRUPO EL COMERCIO C.A., en
la casilla IEPI Quito No. 10. CERTIFICE

Sy ‘-_---w-'rr

EHANE P TISCH

SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SEGUNDA SALA
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Tramite No. 13-1314-RV-25-RR-2016 SIGNO: MARS
Resolucion No. 059- 2018 - CPI - 2§
MOTORS & ARMATURES, INC.

En la ciudad de Quito, D.M., a los cinco dias del mes de marzo del afno dos mil dieciocho, a las doce con cuarenta
minutos, se constituye la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, con tres Vocales Principales,
nombrados mediante las resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual No. CD-IEPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-2014 CD-IEPI— emitida el 22 de
octubre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo afio— y No. 002-
2015 CD-IEPI —emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre
de ese mismo afio—, que queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con
la resolucion No. 08-2018-DE-IEPI, de 01 de marzo de 2018, que dispuso la reorganizacién de las Salas que
conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el recurso de reposicion No. 13-1314-RV-2S5-RR-2016,
propuesto contra la resolucion No. 0196-2016-CPI-2S, emitida por la Segunda Sala del Comité de Propiedad
Intelectual el 26 de mayo de 2016 y notificada el 30 de los mismos mes y afio, correspondiente al registro la
marca MARS, solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-3846-RE, presentada el 09 de mayo de 2011, por MOTORS &
ARMATURES, INC., al ser el momento procesal oportuno, la presente Sala declara:

. En cumplimiento de la disposicion contenida en el articulo 142, numeral 1, del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva —ERJAFE—, en este mismo acto se dan por cumplidos la
avocacién de conocimiento y, en razon del estado de la causa, el paso de los autos para resolver.

VISTOS:

1. El 09 de mayo de 2011, MOTORS & ARMATURES, INC., solicité el registro, como marca, del signo
denominativo MARS, destinada a identificar los siguientes productos de la clase internacional No. 9:

Termostatos, relés eléctricos, alarmas de temperatura, controles eléctricos utilizados en aire
acondicionado, refrigeracion, calefaccion y electrodomésticos, detectores de fugas de gas
halogeno, bobinas eléctricas de resistentes al calor, detectores de fugas, transformadores,
unidades de alarma de proteccion, controles y temporizadores de estado solido,
temporizadores de descongelacién con bomba de calentamiento, interruptores de boton de X '
presion, giratorios, de presion, de ventilador y termocuplas utilizados en aire acondicionado,
calefaccion y electrodomésticos. valvulas para agua operadas por solenoide para usar con
magquinas para hacer hielo domésticas y comerciales, lavadoras de ropa y platos: resistencias:

Direccion: Av. Repablica 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3y 8
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relés de arranque de motor; condensadores; controles de calefaccion y secado:; componentes
estructurales eléctricos, en especial, relés, condensadores, contactores, interruptores,
temporiz'adores. controles para usar en refrigeradores; ventiladores ajustables e interruptores
de limite para calefaccion por aire forzado, desconectores para aire acondicionado, cables
eléctricos para aire acondicionado, conductos y accesorios de pvc, detectores pasivos de
monoxido de carbono, protecciones plasticas y metalicas para termostatos, en especial,
revestimientos de proteccion para termostatos, productos para termémetros digitales y
bimetalicos, espejos de especialidad, boquillas y lineas de gas para quemadores piloto,
terminales sin soldadura, cables de prueba, protectores de calor para soldadura; multimetros
analogos, digitales y rms; contadores de pinza analogos y digitales para usar en el
mantenimiento y prueba de todo tipo de equipos eléctricos; relés eléctricos, en especial, relés
de conmutacion; interruptores de presidon para control, y conmutaciéon de sistemas de
refrigeracion y aire acondicionado; conectores alambricos eléctricos; componentes eléctricos
en la naturaleza de contactores eléctricos; relés eléctricos y transformadores para centros de
ventiladores, detectores electrénicos de fugas para usar en la deteccion de gases refrigerantes,
termocuplas, termostatos; ventiladores fijos e interruptores eléctricos de limite,
secuenciadores eléctricos de calor y niveles de laser usados en aplicaciones para calefaccion,
ventilacion, aire acondicionado vy refrigeracion; barras de voltaje usadas para detectar la
presencia del voltaje y flujo de corriente en cables, tomas de corriente, fusibles, interruptores
de circuitos, cajas de derivacion, herramientas eléctricas y electrodomésticos; baterias;
transformadores. Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesaje, de medicion, de senalizacion, de control (inspeccién), de
salvamento y de ensenanza; aparatos e instrumentos de conduccion, distribucion,
transformacién, acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos de grabacion,
transmisién o reproduccién de sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos
acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores;
extintores.

A esta solicitud se le asigné el tramite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-38464-RE (fs. 1 a 4).

2. Mediante resolucién No. 8313620, emitida el 6 de marzo de 2013, debidamente notificada el 11 del
mismo mes y afo (fs. 12), la Direccion Nacional de Propiedad Industrial decidio:

1) Negar el registro del signho MARS solicitado por MOTORS & ARMATURES, INC., para
proteger los productos descritos en la solicitud, clase internacional No. 9; y, 2.- Disponer el
archivo del expediente conformado para el efecto.

Al efecto, la mencionada Direccién Nacional considero:

a) Que, de la busqueda de anterioridades, se pudo verificar la existencia del registro No. 260-90,
correspondiente a la denominacién MARS, de propiedad de MARS, INCORPORATED, para identificar
los productos de la clase internacional No. 9;°

1 Registro que, seglin los archivos de la Institucién, tiene vigencia hasta el 25 de abril de 2015.
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b) Que no cabe realizar el cotejo marcario entre los signos enfrentados, en virtu JyEestos presentan
unicamente similitudes, es decir, se trata de dos signos idénticos, cuya confusidn es inevitable; v,

¢) Que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones del articulo 136 literal a) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 196 literal a) de
la Ley de Propiedad Intelectual.

3. El 19 de abril de 2013, MOTORS & ARMATURES, INC. presento recurso extraordinario de revisiéon en contra
de la resolucion mencionada en el numeral anterior (fs. 13 a 15), sobre la base de los siguientes
argumentos:

a) Que la presentacion del recurso se fundamenta del articulo 178, literal a), del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva, que senala que los actos administrativos que se han
dictado con evidente error de hecho o derecho podran ser revisados por la Administracion;

b) Que la marca previa sobre cuya base se fundamenté la negativa de concesion del registro solicitado no
es de propiedad de MOTORS & ARMATURES, INC., como se sefala en la resolucién impugnada, sino de
MARS INCORPORATED;

¢) Que laresolucién venida en grado es errénea, pues no se ha tomado en cuenta que los productos que
pretende identificar la recurrente son totalmente diferentes de los protegidos por el registro previo;

d) Que no existe conexion competitiva entre los productos de las marcas enfrentadas, pues no
comparten medios de comercializacion, distribucion o publicidad; v,

e) Que el titular de la marca que fundamento la negativa del registro de la marca MARS no presentd
oposicion.

4. Mediante providencia emitida el 4 de junio de 2013, debidamente notificada el 12 del mismo mes y ano,
la Direccién Nacional de Propiedad Industrial concedié el recurso mencionado en el numeral anterior por
haber sido interpuesto dentro de plazo y ordend la remision del expediente al Comité de Propiedad
Intelectual para su conocimiento y resolucion (fs. 17).

5. Mediante providencia emitida el 1 de julio de 2013, debidamente notificada el 4 del mismo mes y afo, la
Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocé conocimiento del recurso interpuesto por
MOTORS & ARMATURES, INC., lo admitié a tramite y concedio el término de 20 dias para que la recurrente
hiciera valer sus derechos y presente pruebas (fs. 18).

6. El 30 de julio de 2013, MOTORS & ARMATURES, INC., presento escrito de prueba (fs. 19) y solicité que se
tome a su favor, entre otras, las impresiones de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en las que se observan los titulos de propiedad de MOTORS &, °
ARMATURES, INC,; impresiones de la pagina web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
en las que se puede observar el registro de la marca MARS; impresiones de varios productos y sus

r/
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descripciones; impresiones de la pagina web de propiedad de MARS INCORPORATED); asi como la copia de
los reportes de facturacion de los afios 2007 a 2013, en Ecuador, Pert y Colombia (fs. 20 a 38).

7. Mediante providencia emitida el 5 de agosto de 2013, debidamente notificada el 7 del mismo mes y ano,
la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual prescindié de la diligencia de audiencia y concedio el
término de 10 dias para que la recurrente presente alegatos (fs. 39).

8. El 20 de agosto de 2013, MOTORS & ARMATURES, INC. presentd su alegato (fs. 40 y 41).

9. Seglin consta en la razon sentada el 17 de diciembre de 2014, por el Secretario de la Segunda Sala del
Comité de Propiedad Intelectual, le correspondio a esta Sala el conocimiento del presente tramite, en
virtud al sorteo de los expedientes que estaban sustanciandose y se encontraban en custodia de la
Primera Sala, realizado los dias 4 y 12 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la resolucion No. 153-
2014 DE-IEPI, de 27 de noviembre de 2014, y conforme consta en las actas de sesion extraordinaria No.
02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (fs. 42).

10. Mediante providencia emitida el 13 de febrero de 2015, debidamente notificada el mismo dia, la Segunda
Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocd conocimiento del presente recurso y, de conformidad con
la providencia de 5 de agosto de 2013, dispuso que pasen los autos para resolver (fs. 43).

11. Mediante resolucion No. 0196-2016-CPI-2S emitida el 26 de mayo de 2016, debidamente notificada el 30
de mayo de 2016, (fs. 45 a 50) la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual decidio:

1) Rechazar el recurso extraordinario de revision interpuesto por MOTORS & ARMATURES INC.,
en contra de la resolucion No. 8313620, emitida por la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial el 6 de marzo de 2013 y notificada el 11 del mismo mes y ano;

2) Revocar la Resolucion No. 8313620 del 6 de marzo de 2013, notificada el 11 de los mismos
mes y ano;

3) Conceder el registro, como marca, del signo denominativo MARS a favor de MOTORS &
ARMATURES INC., tramite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-3846-RE, de 9 de mayo de 2011, para
identificar los productos de la clase internacional No. 9, detallados en la solicitud: v,

4) Devolver el expediente a la Direccién Nacional de Propiedad Industrial para los efectos
legales pertinentes.
12. El 20 de junio de 2016, MOTORS & ARMATURES, INC., interpuso recurso de reposiciéon en contra de la
resolucion No. 0196-2016-CPI-2S emitida el 26 de mayo de 2016, debidamente notificada el 30 de mayo
de 2016. (fs. 51 a 56)

13

-

Seglin consta en razén sentada el 13 de julio del 2016, por la Secretaria de la Segunda Sala del Comité de
Propiedad Intelectual, le correspondio a esta Sala el conocimiento del presente tramite, en virtud al
sorteo de expedientes entre Salas No. 03-2016 de 08 de julio del 2016. (fs. 60)

14. Mediante providencia emitida el 20 de julio de 2016, debidamente notificada el mismo dia, mes y ano, la
Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocod conocimiento del recurso interpuesto por
MOTORS & ARMATURES, INC., lo admiti6 a tramite y concedio el término de 20 dias para que el recurrente
hiciera valer sus derechos y presente pruebas. (fs. 61)
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15. El 17 de agosto de 2016, MOTORS & ARMATURES, INC., presentd escrito de pru\ﬁ
que se reproduzca y se tome como prueba, todo cuanto en autos le sea favorab
proceso lo descrito en el presente escrito de prueba. '

16. Mediante providencia emitida el 29 de agosto de 2016, debidamente notificada el mismo dia, la Segunda
Sala del Comité de Propiedad Intelectual se agrego al expediente el escrito de prueba, se prescindio de la
diligencia de audiencia y se concedieron (5) cinco dias para presentaciéon de alegatos, transcurrido ese
término pasen los autos para resolver (fs, 171).

Con tales antecedentes, para resolver, esta Sala, en ejercicio de sus facultades legales, CONSIDERA:

PRIMERO: COMPETENCIA.- En virtud de lo establecido en la disposicion transitoria tercera del Cédigo Organico de
la Economia Social de los Conocimientos Creatividad e Innovacién, habiendo iniciado este proceso con la Ley de
Propiedad Intelectual, esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de reposicion deducido, segun
los articulos 357 y 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, y 174 del Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcion Ejecutiva (ERJAFE) - norma aplicable por expresa disposicion del articulo 344 de la
mencionada Ley - y que, por haber sido presentado dentro de término, fue aceptado a tramite.

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Conforme lo dispone el articulo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin
perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos debe aplicarse el Estatuto
del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva (ERJAFE). Para la sustanciacion del presente recurso
se ha observado lo dispuesto en los articulos 174 y siguientes del ERJAFE asi como las demas disposiciones
aplicables del referido cuerpo normativo. Una vez revisado el procedimiento, se determina que el recurrente
ejercio ampliamente su derecho constitucional a la defensa, practicéd las pruebas que consideré pertinentes a sus
intereses. En consecuencia, 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.- El recurso de reposicion tiene como finalidad que la misma autoridad gque emitid un acto
administrativo -en el presente caso el Comité de Propiedad Intelectual-, considere los argumentos estimados en
su resolucion para que en caso de que identifique un error, los reforme, modifique o revoque de ser el caso, sobre
la base de los argumentos aportados por la parte recurrente, razon por la cual esta Sala procedera a realizar el
analisis correspondiente de los argumentos sefalados por la compania MOTORS & ARMATURES, INC., con el fin de
verificar la procedencia o no del recurso presentado.

CUARTO.- 4.1. La normativa comunitaria andina determina que, para que un signo sea registrado como marca,
necesita cumplir los requisitos de representacion grafica y distintividad. Dichos requisitos se recogen en el articulo
134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, que contiene el denominado Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial:

A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles !
de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una /
marca en ningun caso sera obstaculo para su registro. (E| subrayado es anadido.)

4.2. La distintividad, por su parte, es la caracteristica principal que deben presentar los signos para poder ser
registrados y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el signo identifica de los demas
productos o servicios del mismo género o especie existentes en el mercado, facilitando la seleccion y adquisicion

\
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de los productos o servicios por parte de los consumidores. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha manifestado que:

4.3, Respecto de este requisito, vale tener presente que

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar
en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los
seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser
registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su
funcion principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad
del producto o servicio, sin riesgo de confusion o asociacion.”

“[s]e reconoce tanto una capacidad distintiva

‘intrinseca’ como una capacidad distintiva ‘extrinseca’, la primera se refiere a |la aptitud individualizadora del signo,

mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.”

extrinseca, el articulo 136 de la Decision 486 dispone:

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara,
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion... (El subrayado es anadido.)

En el mismo sentido, el articulo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual manda:

Tampoco podran registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales
como aquellos que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusion en el consumidor,
con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para
oteger los mismos productos o servicios roductos o servicios respecto de los cuales s
uso pueda causar confusidén o asociacién con tal marca; o pueda causar dano a su titular al
diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de

la marca o de su titular... (El subrayado es anadido.)

* Con relacién a la distintividad

4.4. En relacion con los mencionados riesgos de confusion y de asociacion, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha distinguido que:

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense
que esta adquiriendo otro (confusién directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacion economica. (Proceso 70-

2 TICA. Proceso 41-1P-2014. GOAC No. 2404, de 21 de octubre de 2014,
3 TICA. Proceso 147-1P-2013. GOAC No. 2304, de 24 de febrero de 2014.
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IP-2008. Marca: denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N°
agosto de 2008)."

4.5, Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusion y de asociacion requieren de |la concurrencia de
(a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el mismo
Tribunal ha precisado que:

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusién entre varios signos y los productos
o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista identidad entre
los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre
los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aguellos y
también semejanza entre éstos.’

En este marco, cabe afirmar que:

[L]a doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor debera
ser la diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa,
esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor debera ser la
diferenciacion exigible entre los signos enfrentados (STICE, de 22 de junio de 1999... Caso
Lloyd).®

Y que “[e]n los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos
mismos productos o servicios, el riesgo de confusion seria absoluto; podria presumirse, incluso, la presencia de la
confusion.”’

4.6. Sobre la identidad y la semejanza de los signos, vale senalar que:

[L]a simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por
tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos. se supone gue nos
encontramos ante lo mismo,. sin diferencia alguna entre los signos (Sentencia dictada en el
Proceso N° 22-1P-2001, del 13 de junio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de
julio del mismo afo, caso “ERA").” (El subrayado es anadido.)

4.7. En cuanto a la semejanza entre productos o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
establecido ciertos parametros con el fin de determinar si existe o no conexidn competitiva entre los productos o
servicios involucrados:

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

4 TICA. Proceso 202-1P-2013. GOAC No. 2353, de 26 de junio de 2014.

5 TICA. Proceso 193-P-2013. GOAC No. 2309, de 27 de febrero de 2014 / ( ’
6 BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espaiia, 2003, pag. 475.

7 TJCA. Proceso 185-IP-2007. GOAC No. 1608, de 14 de abril de 2008.

8 TJCA Proceso 136-1P-2014. GOAC No. 2438, de 19 de enero de 2015. \
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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 lo alega.

b) Canales de comercializacion: Hay lugares de comercializacién 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 |a venta de determinados bienes.
lgual confusion se daria en pequerios 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 comercializacién o distribucién 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 telefénicos, etc., la conexion
competitiva seria menor.

d) Relacion o vinculacion 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 eventualmente puede llevarlo a confusion 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 comunmente 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 utilizacién no seria |la de su Gltima finalidad o funcion.

f) 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-IP-2003, Marca: “EBEL
INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004)."”

4.8. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusion y de asociacion requieren de la concurrencia de (a) iden
o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado ¢

9 TICA. Proceso 110-1P-2012, GOAC No. 2148, de 7 de febrero de 2013.
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Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusion entre varios signos Y
que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista identidad entre
también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los s :
entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios: (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

QUINTO.- Revisada la base de datos y archivos de la Institucién, no se ha evidenciado la existencia de registros
previos que puedan causar riesgo de confusion y/o asociacion en el publico consumidor, con el signo que se
pretende registrar.

La Sala necesita resaltar que la marca MARS, titulo No. 960- 90 de 25 de abril de 1990, que protegia los productos
de la clase internacional No. de MOTORS & AMATEUR, INC. se encuentra caduca por no haber sido renovada de
conformidad con el certificado No. 2082 - 06, otorgado por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial. ( f. 44)

Consecuentemente, no existe impedimento alguno para que |la marca solicitada MARS, pueda ser registrada.

En consecuencia, esta Sala llega a |la conclusion de que el signo solicitado MARS cumple lo dispuesto en el articulo
134 Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y no se encuentra incurso en las causales de
irregistrabilidad senaladas en los articulos 135 y 136 de la misma Decision, en concordancia con los articulos 195y
196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a lo largo de
la presente resolucion, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, RESUELVE:

1. Aceptar el recurso de reposicion interpuesto por MOTORS & ARMATURES INC., en contra de la resolucién
No. 0196-2016-CPI-2S emitida el 26 de mayo de 2016, debidamente notificada el 30 de mayo de 2016;

2. Conceder el registro, como marca, del signo denominativo MARS a favor de MQOTORS & ARMATURES INC.,
tramite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-38464-RE, de 9 de mayo de 2011, para identificar los productos de la clase
internacional No, 9, detallados en la solicitud; v,

3. Devolver el expediente a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial para los efectos legales
pertinentes.

El presente acto administrativo, sera susceptible de impugnacion de conformidad con los articulos 597 del Cédigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, y 306 del Codigo Organico
General de Procesos. Notifiquese.-

N
il
_.--"'-#
astellanos Penafiel ’
VOCAL PRINCIPAL ;/ :

10 Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.0.A.C. N® 891, de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina mencionado en la Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso
193-1P-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ("GOAC") No. 2309, de 27 de febrero 2014, pag. 20.
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Abg. Ana Maria Hidalgo Concha Juan José/Arias l{elgado
VOCAL PRINCIPAL - PONENTE VOCAL PRINCIPAL .

(7 MAR 2018
En Quito,
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION y AUTORIZACION

Yo, KAREN MICHELLE RIVAS JIMENEZ, C.I. 172265281-3, autora del trabajo de
graduacién titulado: “El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en aplicacién de
la_Disposicion Transitoria Tercera del Cédigo Orginico de Economia Social de
Conocimientos, Creatividad e Innovacién”, previa a la obtencién del titulo profesional de
ABOGADA en la Facultad de Jurisprudencia:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligacion que tiene la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador, de conformidad con el articulo 144 de la Ley Orgéanica de Educacion
Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de
graduacion para que sea integrado al Sistema Nacional de Informacién de la Educacién
Superior del Ecuador para su difusién publica respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador a difundir a través de sitio web
de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduacion, respetando las politicas de
propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 09_ de nnviembr_e_ de 2018
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ivas Jiménez
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