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Quito, 30 de octybre de 2017

Sefior Doctor

Ifigo Salvador Crespo

DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Catdlica del Ecuador
Ciudad.-

Apreciado sefor Decano:

En relacion con la disertacion de abogacia intitulada “VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DE
REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN EL CODIGO ORGANICO DE ECONOMIA SOCIAL DE
LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACION: ANALISIS CON BASE EN LA
NORMATIVA SUPRANACIONAL VIGENTE EN LA APLICACION DE PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD”, cuya autora la sefiorita Karla Rashell Torres Martinez, expreso:

El trabajo se centra en el principio de especialidad, que tiene multiples excepciones, entre
aquellas las de la marca notoria que lo sobrepasa, puesto que en el caso de aquella, su
proteccién supera dicho principio. En cuanto a marcas similares, son registrables en
general las que protegen productos o servicios diferentes. Lo interesante de las
interpretaciones prejudiciales citadas es que se pronuncian a favor de registros marcarios
de signos semejantes, para los mismos servicios, en los casos en los que por el prestigio y
notoriedad alcanzados por su coexistencia, no existe riesgo de confusién. La investigacion
concluye que el Cédigo Orgédnico de Economia Social de los Conocimientos e Innovacién
no contempla éste ambito, al igual que a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual, hoy
derogada, tampoco legisla sobre la marca renombrada.

La disertacion que comento denota una importante investigacion, es original y retne los
requisitos para esta clase de trabajos.

Por sus méritos, lo califico con la nota de; 10.

Atentamente,
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Quito, D.M. a 12 de diciembre de 2017

Doctor

Gonzalo Vaca

SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Catdlica del Ecuador PUCE
Presente.-

De mi consideracion:

El trabajo de disertacion denominado “VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN
EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD E
INNOVACION: anélisis con base en la norma supranacional vigente y en la aplicacién del principio de
especialidad”, realizada por la sefiorita Karla Rashell Torres Martinez, realiza un estudio respecto de la
coexistencia de marcas notorias y su relacién con el doctrinariamente denominado principio de
especialidad, al efecto hace un breve anilisis sobre casos practicos y ademas incluye informacion
estadistica obtenida luego de un proceso de entrevista.

No obstante aquello, no queda clara la metodologia utilizada en la realizacidn de las entrevistas, asi por
ejemplo no queda clara la forma cémo se construyé la muestra, si aquella es suficientemente
representativa; asi como la edad, nivel socioecondémico, lugar de residencia, entre otros de los

entrevistados.

El trabajo de titulacion, comienza realizando un andlisis descriptivo de ciertas nociones generales de la
Propiedad Intelectual en general y del Derecho Marcario en particular; si bien el analisis normativo resulta
adecuado, no muestra una propuesta concreta, ni tampoco queda clara la hipétesis que se quiere probar,
asi como tampoco realiza un andlisis respecto del o los procedimientos mediante los cuales un titular
puede obtener la notoriedad de su marca; tampoco se realiza un analisis de derecho comparado respecto
de la forma como es tratada la tematica en otras legislaciones.

La estudiante en su trabajo aborda correctamente lo atinente a las marcas de alto renombre, sin embargo
no hace alusion a los resultados practicos que nos dejé la Ley de Propiedad Intelectual, las razones, criticas

y posibles mejoras.

Por otro lado, la parte correspondiente a conclusiones y recomendaciones no esta lo suficientemente
desarrollado y ademas el trabajo también presenta una serie de errores tipograficos que debieron ser

oportunamente corregidos.
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Por las razones expljestas, luego de haber revisado la disertacion, la califico con un puntaje de 7/10.
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Abstract

The world of brands has gained relevance worldwide, the development of the
market has generated the need for protection of trademarks in the market, and from this
seeks the protection of the rights of all involved. This dissertation seeks to analyze the
validity and effectiveness of the registration of similar marks in the recently enacted
Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, through
an analysis based on the supranational norm and the application of the principle of
specialty with basis for a more effective system. At this point, it will also determine the
possible failures of the Code, which prevent the most effective application of its rules
regarding the registration of similar marks and also analyze how the parameters
established in the legislation operate, and how they could be improved for the benefit of
graduates, consumers and others involved in the world of commerce and trademark law.
As a research work, consumer surveys are conducted to demonstrate the feasibility of
registering similar trademarks, in conjunction with interviews with legal experts in the
area of trademark rights. In this way the relevant observations will be made to the Code,
always improving the current system and protecting the rights of all those involved in
trademark issues and looking for the efficient and simplified way of registering similar

trademarks and resolve or prevent trademark conflicts.
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Resumen

El mundo de las marcas ha ganado relevancia en todo el mundo, el desarrollo
del mercado ha generado la necesidad de proteccion de las marcas en el mercado y la
proteccion de los derechos de todos los involucrados. Esta tesis pretende analizar la
validez y eficacia del registro de marcas similares en el recientemente aprobado Codigo
Organico de la Economia Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovacion, a
través de un andlisis basado en la norma supranacional y la aplicacion del principio de
especialidad con base para un sistema méas efectivo. En este punto se determinaran las
posibles falencias del actual Cédigo, que impidan una efectiva y eficaz aplicacion de las
reglas respecto al registro de marcas similares y también analizar como operan los
parametros establecidos en la legislacion, y como podrian mejorarse para el beneficio de
los titulares y de los consumidores en el mundo del comercio. Como trabajo de campo,
las encuestas realizadas a los consumidores serviran para demostrar la viabilidad de
registrar marcas similares, adicionalmente se realizaran entrevistas a expertos juristas en
el area de derechos marcarios. De esta forma, se realizaran las observaciones y
conclusiones necesarias y oportunas al Cédigo, buscando mejorar el actual sistema
marcario y protegiendo los derechos de todos los involucrados llegando asi a realizar las
recomendaciones necesarias a lo largo del desarrollo de la disertacion para resolver o

prevenir conflicto de marcas por similitud, .
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Introduccion

La globalizacion ha traido avances dentro de la esfera juridico-comercial,
creando la necesidad de reforzar los conocimientos y las bases juridicas de los derechos
de propiedad industrial; como menciona el Dr. Ledn Altamirano (2006, pag. 8) “el
avance del comercio requiere cada vez mejores sistemas de proteccion de los productos

que fabrica y presta, defensas comerciales, economicos y juridicas”.

Esta investigacion se referira al derecho marcario, en relacion al registro de
marcas y su proteccion. Tratard sobre la posibilidad de la aplicacion del principio de
especialidad en el registro de marcas notorias similares con distinta especialidad; pero
esto sin violar ningun derecho establecido en los ordenamientos juridicos nacionales e
internacionales. Para determinar la posibilidad de la aplicacion del principio de
especialidad, se analizard la legislacion nacional, se comprobara que este principio no
contraviene en derecho y se determinara las falencias que no permiten un correcto,
efectivo y adecuado registro de marcas notorias similares, tomando siempre como base
el principio de especialidad, como una solucion a los conflictos marcarios.
Adicionalmente se analizard como operan los parametros establecidos en la ley para el
registro de marcas similares. Hay que mencionar que los casos de registro de marcas
similares puede proceder en tres situaciones, el primero cuando son marcas ordinarias
similares; segundo, una marca ordinaria similar a una marca notoria y dos marcas
notorias similares, este Ultimo caso no esta contemplado expresamente en la legislacion
ecuatoriana, pero es permisible; esta disertacion se referira a un analisis mas profundo

sobre la similitud en casos de marcas notorias.

En la actualidad, el rol de las marcas en el mercado es fundamental para el
desarrollo comercial y econémico de los distintos tipos de actores econémicos, y del
Estado quien tiene la obligacion de otorgar una debida proteccion de los derechos
marcarios. El jurista Jorge Otamendi, sostiene que la marca tiene “un papel
preponderante, casi esencial en el proceso competitivo” (2003, pag. 7). Es asi que,
debido a su importancia se han creado nomas destinadas a establecer distintas categorias
de productos y servicios, para clasificarlas y solucionar posibles conflictos en cuanto a
la especialidad. Es importante mencionar que esta disertacion buscard determinar el
alcance para la aplicacion del principio de especialidad en marcas ordinarias y notorias

conocidas por los consumidores interesados (consumidores medios) y no en marcas de



alto renombre conocidas por los consumidores generales.

Debido a la importancia que tiene la marca para identificar un producto y/o
servicio, es importante comprender los conflictos marcarios que se pueden generar y sus
consecuencias. Tanto la finalidad de la propiedad industrial, como los objetivos de los
derechos marcarios, son necesarios para el desarrollo de esta disertacion. Por lo cual
servird explicar las nociones generales de los derechos marcarios; asi mismo, se
mencionara la conceptualizacion del principio de especialidad, su aplicacion y
efectividad dentro de la esfera juridico-comercial y su relacion con el registro de marcas
similares. Adicionalmente, es fundamental para explicar la relacion entre el principio
de especialidad y el registro y proteccion de marcas, entendido a nivel internacional, y
como se lo concibe dentro del ordenamiento juridico ecuatoriano, con la finalidad de
determinar si las normas vigentes sobre el registro de marcas similares son compatibles
con la norma supranacional y para determinar si esta son efectivas o0 no, tomando en
cuenta la compatibilidad de aplicar el principio de especialidad como base para la
permisibilidad del registro de marcas notorias similares, asi mismo con los parametros
que se establecen; para determinar como operan al momento de aplicar el principio de
especialidad para el registro de marcas similares y de ser necesario se propondran

recomendaciones para una mayor efectividad.
OBJETIVOS DE LA DISERTACION

El principal objetivo de esta disertacion es determinar la validez y efectividad
del registro de marcas similares en el Cédigo Organico de la Econémica Social de los
Conocimiento, la Creatividad e Innovacion, en base a las normas supranacionales
vigentes y a la aplicacion del principio de especialidad. Para ello se analizara en primer
lugar el alcance de la aplicacion del principio de especialidad en el registro de marcas
notorias similares. Posteriormente se analizard la compatibilidad de las normas
nacionales sobre el registro de marcas similares y el principio de especialidad con las
normas supranacionales; se determinara también las falencia de las que adolece el
Cadigo INGENIQS, para permitir dicho registro; conjuntamente se realizara un analisis
sobre cdmo operan los parametros establecidos en el legislacion al momento de aplicar
el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares. El alcance de la
aplicacion del principio de especialidad en el registro de marcas similares, se lo

analizara conjuntamente con las normas y los parametros que se encuentran ya



establecidos en la legislacion ecuatoriana e internacional y se adicionara un parametro
que se menciona a lo largo del Codigo INGENIOS, pero no se encuentra expresamente
establecido en la legislacion como un requisito para permitir el registro de marcas
notorias similares (competencia desleal); se buscara, por lo tanto, demostrar que la
aplicacion de este principio, “no generaria un riesgo de confusion en los consumidores
medios (primer parametro), un aprovechamiento al prestigio de una marca (segundo
parametro), ni competencia desleal (tercer parametro) son los principales factores que
limitan la aplicacion del principio de especialidad” (Becker, 2016, pag. 2). De los dos
primeros parametros se obtienen los objetivos de proteccion de marcas establecidos por
la OMPI y los distintos tratados y convenios internacionales, incluyendo jurisprudencia
de la Comunidad Andina. Tras un analisis doctrinario, normativo y casuistico, se
buscard determinar la ponderacion del principio de especialidad, para establecer la
permisibilidad del registro de marcas similares, mediante un andlisis de compatibilidad
de este principio con las normas y los parametros establecidos en la legislacién
ecuatoriana y comprobar que estos parametros no violen los derechos marcarios, ni
derechos de terceros establecidos en las normas supranacionales, y por ende en el

ordenamiento juridico ecuatoriano.

Al analizar el alcance y la aplicacién del principio de especialidad, se
determinara las falencias que tiene el Codigo Organico de la Econdmica Social de los
Conocimiento, la Creatividad y la Innovacion, para la efectiva aplicacion del principio,
como lo es la correcta clasificacion de las marcas por su grado de difusion y que los
pardmetros establecidos operen efectivamente en base a este principio, para evitar
violaciones de derechos de todos los involucrados. Por lo que se analizard también la
Ley Organica de Regulacion y Control del Poder del Mercado respecto temas
relacionados con la defensa de los consumidores, especificamente sobre las practicas
desleales (tercer parametro) que pueden generarse por los operadores econémicos en el
mercado y puedan llegar a afectar el registro de marcas similares, de no ser analizados
correctamente, por lo que se propone se lo aumente expresamente en el Cddigo
INGENIOS.

De la manera explicada, la aplicacion del principio de especialidad en el ambito
de registro de marcas similares, podria implicar una mejora en el crecimiento y

diversificacion del mercado, respecto a la oferta de productos y servicios, y creando una



coexistencia marcaria tal como lo menciona Nanayakkara (2006, pag. 3). La
importancia de tener parametros que permitan el registro de dos marcas similares,
implicaria que la coexistencia de marcas, sea la solucion a los conflictos por similitud
de marcas notorias, como se explicara en el desarrollo de esta investigacion,
desvirtuando a la vez la posibilidad del consumo por confusion por parte de los

consumidores de los productos y/o servicios.
A. PROBLEMA DE INVESTIGACION

La coexistencia de marcas aparece como la solucion a los conflictos de similitud
marcaria en el registro de marcas similares. “Asi se aplica en algunas jurisdicciones del
Derecho anglosajon (common law), mediante el “uso simultaneo leal” de las marcas
similares” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006, pag. 18). La
solucion parte de la posibilidad que ambas marcas similares tengan una especializacién
distinta, con base en el Convenio de Niza, mismo que se explicard y analizard con
posterioridad, y que por ende no generen una confusion en los consumidores medios, un
perjuicio para los titulares de la marca, ni un aprovechamiento del prestigio de la

misma.

En el proceso de registro y proteccién de una marca simil va a existir un
conflicto juridico-comercial, debido a la existencia de otra marca parecida ya registrada
0 usada. En este punto, al negarle el registro por similitud a una marca notoria con
distinta especialidad y cuyos consumidores son distintos a los de la marca ya registrada
0 usada, se generaria un perjuicio no sélo al titular de la marca simil, sino también, al
mercado y su desarrollo, pues no se estaria otorgando la proteccion juridica necesaria al
titular de la marca simil, ni se impulsaria emprendimientos que, pese a tener una
similitud de marca se encuentra direccionados y fundamentados en oferta de productos
totalmente diferentes a los que ofrece la marca primigeniamente registrada, como

explicaremos en el transcurso de esta disertacion.

La existencia del conflicto, se evidencia principalmente en los problemas de
registro de marcas similares, debido a que en muchas ocasiones, se ha dado el caso que
las marcas similares buscan el aprovechamiento de una marca ya reconocida dentro del
mercado de consumidores. Uno de estos casos es el de la marca MARBAR S.R.L y la

marca MARBY S.A, ambas marcas distinguen sus productos dentro de la clase 37, que es



una categorizacion estipulada en el Arreglo Niza, es decir, sus productos son de la
misma especialidad. (MARBAR S.R.L VS MARBAR S.A, 2013, pag 1).

Sin embargo, existen casos en los que la similitud de las marcas no generaria
riesgo de confusion en los consumidores, debido a la capacidad distintiva dentro del
consumidor medio de una marca notoria, como es el caso de la marca de armas de fuego
COLT; COLT fabricante de productos para la destruccion de animales dafiinos y COLT
servicios tecnologicos de red y comunicacion digital, cuyos consumidores son
totalmente distintos. Por ejemplo, un consumidor de armas no podria confundir una
arma marca COLT con compafiia de telecomunicaciones COLT, ni con la empresa
fabricante de productos para la destruccion de animales dafiinos (Becker, 2016, pag. 3).

En virtud de lo expuesto muy brevemente, se debe puntualizar la importancia de
realizar un analisis sobre la aplicacion del principio de especializacion en el registro de
marcas notorias similares, determinando cuales son las falencias que tienen la
legislacion ecuatoriana y analizando como operarian los pardmetros establecidos en el
Codigo INGENIOS, mediante la propuesta de aplicacion del principio de especialidad
para mejorar el actual sistema de registro de marcas notorias similares. El fin es llegar a
una coexistencia marcaria o “uso simultaneo leal”, que respete los derechos marcarios,
pero que también resulte en una proteccién e impulso a nuevas categorias de empresa y

negocios que mejoren la actividad econémica de la sociedad.
B. MARCO TEORICO

Es importante para el desarrollo de la investigacion entender la diferencia que
existe entre las marcas notorias y las de alto renombre (renombradas); debido a que la
aplicacion del principio de especialidad, es la linea que divide a la marca notoria de la

de alto renombre. Asi entendido, segun Felipe Palao Ramirez:

El concepto de marca notoria no puede confundirse con el de
marca renombrada: mientras la notoriedad de la primera permite que sea
altamente conocida por los sectores interesados y su proteccion supera
los lindes del principio de inscripcion registral y de territorialidad, la
proteccion de la marca renombrada, entendida como aquella que se
caracteriza por su alta reputacion y prestigio y, en consecuencia, goza de
una notoriedad que alcanza a la practica total del pdblico de los
consumidores, llega a rebasar los limites de la especialidad. (Entrevista,
2006)



Palao Ramirez, explica el alcance de la notoriedad en las marcas, y su relacion
con el principio de especialidad, es decir, “una marca notoria, es altamente conocida por
los sectores interesados de esa marca, por los consumidores de ese producto y/o
servicio” (Fernandez de Cordova, 1994, pag. 31). EI mismo autor, también explica que
“las marcas de alto renombre son conocidas por el total del publico de los
consumidores”. (Fernandez Novoa, 1969, péag. 48) “Su reconocimiento es en todo el
mercado y no Unicamente en el mercado de su producto y/o servicio, y es precisamente
esta distincion que hace rebasar los limites de la especialidad a la marca de alto
renombre, haciendo posible su aplicacion Gnicamente a las marcas notorias” (Proceso
No. 81-1P-2004 , 2005, pag 13).

El principio de especialidad, precisa la linea que divide a las marcas notorias con
las de alto renombre, como se explico ya anteriormente; las marcas de alto renombre
gozan de un estatus juridico especial y una proteccion total, que impide la aplicacion del
principio de especialidad (Ferndndez de Cordova, 1994, pdg 31). Este principio se
relaciona con la naturaleza de los productos y/o servicios; y el derecho que se origina
del registro de la marca, operaria exclusivamente dentro del campo (sector) de los
productos y/o de los servicios, permitiendo una coexistencia marcaria tanto juridica

como comercial (Torres, 2014, pag. 6).

Al hablar de una convivencia marcaria se hace referencia a que “esa coexistencia
puede basarse en la division de los territorios en los que cada uno de los titulares puede
actuar o en la delimitacion de los campos de uso respectivos” (Nanayakkara, 2006, pag.
3), es decir, que de existir dos marcas con similares puedan coexistir juridica y
comercialmente, debido a su especializacién, sin inducir a una confusion a los
consumidores, ni tomando ventaja del prestigio de una marca; es claramente posible el
registro de ambas marcas. Por ello, la notoriedad de una marca, “disuelve cualquier
ocasion de confusion por sus méritos distintivos”, e influyen positivamente en el
consumidor” (Ferndndez de Cordova, 1994, pag. 32), fundamentandose en la tesis que
la notoriedad de la marca aleja el riesgo de confusion debido al poder distintivo que

tienen.

Uno de los fines del principio de especialidad “consiste en evitar el riesgo de
confusion, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las

previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de



la misma clasificacion” (New Man Colors, 2005, pag 8), creando un panorama mas
claro de la aplicacion del principio de especialidad, y, para ello Carlos Fernandez Novoa

indica que:

La consecuencia mas palpable de la regla de especialidad de la marca es
gue sobre un mismo signo pueden recaer dos 0 mas derechos de marca
autébnomos, siempre que cada una de estas marcas autbnomas sea utilizada en
relacién con una clase o variedad diferente de productos o servicios. (2002, pag.
278)

En consecuencia, la aplicacion del principio de especialidad puede darse
mientras no afecte derechos de terceros; por ejemplo, que el fin de una marca similar a
otra, no sea tomar ventaja del prestigio de esta marca similar, o provenga de actos de
competencia desleal. En torno a ello, es necesario mencionar el criterio de Monteagudo
(1995, pag. 37) que menciona; “las acciones por violacion del derecho de marca sélo
pueden ser ejercidas frente a los terceros que empleen signos idénticos o semejantes
para distinguir productos idénticos o similares . De manera que las acciones juridicas se
pueden iniciar cuando el conflicto se refiera a marcas similares de productos similes,
pero no cuando son productos o servicios distintos. Demostrando que los conflictos se

generan con los conflictos por similitud marcaria.

Una vez establecida la especialidad, si se determina que no existe un riesgo de
confusion y en caso que esta similitud no incumpla los parametros establecidos
anteriormente; se podria permitir el registro aplicando el principio de especialidad,
siempre tomando en cuenta que no puede permitirse el registro de una marca similar

cuando se trata de marcas de renombre.
C. METODOLOGIA

En el presente trabajo se va a realizar una investigacion y analisis sobre la
validez y efectividad de las normas sobre el registro de marcas similares en el Codigo
Orgénico de la Econémica Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovacion, en
base a un analisis para determinar la compatibilidad de las normas nacionales con las
normas supranacionales y en base a la aplicacion del principio de especialidad. Para
ello, se debera determinar las falencias que posee en Codigo INGENIOS en el registro

de marcas similares. Adicionalmente se analizara como operan los parametros



establecidos en la ley para determinar si son efectivos para el registro de marcas
similares con diferente especialidad, con base en el principio de especialidad.

Se busca establecer asi mismo, que mientras exista la posibilidad de aplicar el
principio de especialidad, no es necesario prohibir, ni obstruir el registro de una marca
por una mera similitud, ya que se aplicaria el principio de especialidad, y con ello
también se cumplirian con los parametros que las diferenciarian la una de la otra y por

lo tanto se evitaria el riesgo de la confusion en los consumidores.

La disertacion se centrara en establecer el alcance de la aplicacion del principio
de especialidad en el registro de marcas, mediante una investigacion doctrinaria,
jurisprudencial y juridica, se pretendera determinar las falencias del codigo INGENIOS
y se analizara como operarian los parametros que podrian permitir el registro de marcas

notorias similares, en base a la especialidad.

A través de una investigacion se pretende evidenciar que el principio de
especialidad no necesariamente implicaria que se violen derechos de terceros
(consumidores medios) si se cumple con los parametros establecidos para esos efectos,
tomando en cuenta que el principio de especialidad permite que los pardmetros operen
de manera més efectiva y simplificada. Asi, se busca demostrar que pueden coexistir
dos marcas similares cuando sus productos y servicios sean diferentes y no generen

prejuicio ni conflictos, en el mercado ni en los consumidores.

Empleando una metodologia bibliogréfica en base a lectura de fuentes histéricas
y actuales relevantes para la disertacion, se obtendra el respaldo técnico juridico de
hechos histdricos trascendentales de los derechos marcarios. Adicionalmente se utilizara
fuentes doctrinarias para determinar una conceptualizacion general de los derechos
marcarios y de la aplicacion del principio de especialidad en el registro de marcas,
fundamentalmente para determinar la aplicacion practica en el ordenamiento juridico
ecuatoriano; ademés se aplicard una investigacion de campo, para determinar la

situacion actual de los consumidores frente a los conflictos de marcas similares.

Mediante una investigacién cuantitativa, con el uso de encuestas al consumidor
se buscara determinar si podria existir o no confusion en los consumidores medios de

una marcar, para de esta manera determinar la posibilidad de registro de marcas



similares con diferente especialidad, sin violar los derechos establecidos en los

ordenamientos juridicos nacionales e internacionales.

El andlisis de derecho se realizard mediante una investigacion bibliografica y
normativa, de los diferentes convenios y tratados internacionales mas importantes y de
los cuales Ecuador es signatario. Adicionalmente se analizara la normativa ecuatoriana,
correspondiente al Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién (comunmente denominado Cdodigo INGENIOS), que derogo a
la Ley de Propiedad Intelectual, que se encontraba vigente desde 1998 hasta el afio
2016, con el objetivo de determinar que la aplicacion del principio de especialidad en el

registro de marcas similares, no estaria violando ninguna ley nacional vigente.
D. ESTRUCTURA DE LA TESIS

El desarrollo de la presente disertacion tiene de cuatro capitulos, el primero, es
una investigacion y analisis de las nociones generales, conceptos y definiciones
doctrinarias y juridicas sobre la propiedad industrial y el derecho marcario,
adicionalmente tratard sobre conceptualizacién y la aplicacion del principio de
especializacion en el registro de marcas similares. Este primer capitulo también

contendré los principales puntos sobre el registro y proteccion de las marcas.

En el segundo capitulo se abordard un andlisis juridico de los conflictos
relacionados con el principio de especialidad en el derecho marcario, y sobre la
aplicacion juridica del principio de especialidad. Contendra también un analisis
doctrinario y normativo tanto a nivel nacional como internacional, sobre el derecho
marcario y la factibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas
similares, se determinara también la compatibilidad de las normas nacionales y la

posibilidad de aplicar el principio de especialidad con las normas supranacionales.

El tercer capitulo versara sobre un analisis casuistico del tema de interés; el
primero serd un caso de marcas notorias similares con diferente especializacion (Colt
(armas de fuego) — Colt (Servicios Tecnologicos de red y comunicacion digital) — Colt
(bebidas alcohdlicas de malta), debido a que ambas marcas no generan riesgo de
confusion en los consumidores, por lo que no ha existido conflictos marcarios entre
ambas; “el analisis de estas dos marcas notorias contribuye a un mejor entendimiento de

la aplicacion del principio de especialidad” (Becker, 2016).



El segundo caso serd de marcas notorias similares con la misma especializacion
MARBAR S.R.L y la marca MARBY S.A, estas dos marcas se han ido enfrentando en
los dltimos afios, en los tribunales argentinos (MARBAR S.R.L VS MARBAR S.A,
2013, pag. 1), y adicionalmente se analizara brevemente el caso de BIMBO y DOLEX,
ello logrard plasmar el problema del conflicto marcario y sus efectos en los

consumidores, por lo cual es pertinente mencionarlos con la presente disertacion.

Finalmente se analizara la coexistencia marcaria, y el caso peculiar de la marca
Barcelona de Ecuador y la similar de Espafia; asi también se analizara y expondran los
principales parametros para la efectividad de dicha coexistencia; como se menciono
anteriormente. Se realizara un analisis final, en el cual se determinara que utilizando los
parametros debidamente fundamentados y técnicos, y con base en la aplicacion del
principio de especialidad, el registro de marcas es factible, y que “la coexistencia
marcaria seria la solucion al conflicto juridico comercial de las marcas notorias similes”

(Nanayakkara, 2006, pag 3).

El cuarto capitulo sera una investigacion de campo, en la cual se realizard
encuestas para determinar como los consumidores conciben el registro de marcas
similares, en base a la aplicacion del principio de especialidad y en base a los
pardmetros establecidos a lo largo de la disertacion.
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1 NOCIONES GENERALES DEL PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS

1.1 Propiedad industrial y el principio de especialidad
1.1.1 Propiedad Industrial

La propiedad industrial es una de las dos ramas contenidas dentro de la
propiedad intelectual, por ello, es necesario tener claro el concepto de la propiedad

intelectual, antes de hablar de la propiedad industrial.

La propiedad intelectual “se relaciona con las creaciones de la mente:
invenciones, obras literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes
utilizados en el comercio” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).
Lo que implica, que dichas creaciones son parte del intelecto humano, y el objetivo de
la propiedad intelectual es proteger los derechos que se originan de dichas creaciones y
con esas caracteristicas de produccion.

Es importante también mencionar a este respecto al Convenio de Paris de 1883
(CUP), aplicado en el Ecuador a partir del 22 de junio de 1999; en dicho convenio se

establecen los objetos de la proteccién de la propiedad intelectual, los cuales son:

e Las obras literarias artisticas y cientificas;

e Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de
los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de
radiodifusion;

e Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;

e Los descubrimientos cientificos;

e Los disefios industriales;

e Las marcas de fabrica, de comercio y de servicio y los nombres y
denominaciones comerciales;

e La proteccion contra la competencia desleal,

e Todos los demés derechos relativos a la actividad intelectual en
los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico. (Convenio
de Paris, 1967)

Como se puede observar, la propiedad intelectual es bastante amplia, y es por

ello que se divide en dos grupos, como lo explica Gémez Segade al mencionar que:
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El primer grupo esta integrado por las creaciones industriales, que
contienen informacion técnico-industrial que se protege mediante derechos de
propiedad industrial por medio de patentes o modelos de utilidad; y por los
signos distintivos, que permiten la difusion de informacién comercial mediante
una marca o un nombre comercial. EI segundo grupo esta conformado por las
creaciones intelectuales, que son bienes inmateriales que contienen informacion
estético-industrial, que gozan de proteccion al amparo del derecho de autor y los
derechos afines. (2001, pag. 31)

En el siguiente grafico se muestra la division de la propiedad intelectual, en sus
dos ramas principales: derechos de autor y derechos conexos; y, propiedad industrial.

Cuadro 1 Clasificacion de la Propiedad Intelectual

Derechos de ‘
8 autor y derechos J
conexos
Propiedad
Intelectual -
Y, Propiedad
Industrial ‘
.

Fuente: Dr. Gomez Segade, Libro- “Tecnologia y Derecho” (2001, pag. 31)
Elaboracién: Karla Torres.

Se hara referencia a continuacion, por ser de interés para la investigacion,

unicamente al grupo de las creaciones industriales (propiedad industrial).

La propiedad industrial “se dedica especialmente a proteger las aportaciones
técnicas que enriquecen la posibilidad del hombre en el dominio de las fuerzas

naturales, para la satisfaccion de sus necesidades” (Baylos, 1993, pag. 687).

Por su parte, la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial, menciona que
“la propiedad industrial consisten en signos que transmiten informacion, en particular a
los consumidores, en relacién con los productos y servicios disponibles en el mercado”
(2016, pag. 4). “La necesidad radica en que estos signos representan informacion
necesaria para el desarrollo de los productos y servicios y para el desarrollo del
mercado, dentro del campo industrial y comercial”. (Sandhusen, 2002)
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El valor que se deriva de la existencia de la propiedad industrial, se basa en la
obligatoriedad de proteger la informacion contenida en los signos, beneficiando a los
consumidores y a los titulares y creadores de dichos signos (Barzallo, 2015),
garantizandoles que el producto o servicio que adquieran provienen del oferente
deseado, y que ha logrado un reconocimiento en el mercado. El tratamiento juridico de
la propiedad industrial, busca evitar y sancionar la competencia desleal, e impedir que
usen los signos de manera no autorizada, intentando aprovecharse de su prestigio
ganado durante devenir del tiempo y la oferta de productos de calidad reconocida, con
el fin de inducir al consumidor a un error (Barzallo, 2015). La finalidad de la propiedad
industrial, se usard como base para establecer los parametros para la aplicacion del

principio de especialidad.

Cabrera sostiene que el campo de las creaciones industriales es muy amplio; por
ello, es necesario conocer los bienes objetos de su proteccion, los cuales se dividen dos
grandes grupos:

Las creaciones industriales y los signos distintivos; los primeros hacen
alusion a aquellas invenciones novedosas que tienen aplicacion industrial,
mientras que los segundos se refieren a los signos gue usan los empresarios para
identificarse y/o distinguirse a si mismos en el comercio, sus establecimientos
de comercio, su actividad comercial o los productos o servicios que ofrecen”.
(Cabrera, 2012, pag. 15)

La propiedad industrial estd plenamente reconocida en la legislacion
ecuatoriana, tanto en la Constitucion, como lo estaba en la Ley de Propiedad Intelectual
que fue derogada el 2016 por el Cddigo de Ingenios. Adicionalmente el Ecuador se ha
adherido a varios convenios internacionales como el Convenio de Paris, los ADPIC’S
(Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual); y, Como
miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), debe cumplir con las
Decisiones de la Comunidad Andina, como la numero 486, la cual es fundamental para

los temas del derecho marcario, que se tratara en esta investigacion.

En la Constitucién de la Republica del Ecuador se establece en su articulo 322
que “se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiala la
ley.”, es decir, que se considera a los derechos de propiedad intelectual como derechos

respaldados constitucionalmente (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).
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La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana establecia que la propiedad
intelectual es vital para el desarrollo tecnoldgico y econdémico del Pais, debido a que
fomenta la inversion en investigacion y desarrollo, estimulando la produccion
tecnoldgica nacional y confiriendo al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo
orden econdmico mundial. Es decir, en nuestro ordenamiento juridico se mencionaba la
importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo econémico del pais, dando
paso a que la proteccion de estos derechos sea fundamental juridica y comercialmente

para Ecuador (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

Actualmente en el nuevo Codigo INGENIOS, que sustituye a la Ley de
Propiedad Intelectual, establece que la propiedad intelectual es una “herramienta para
el desarrollo de la actividad creativa y la innovacion social, contribuyen a la
transferencia tecnoldgica y al acceso al conocimiento y la cultura, a la innovacion, asi

como a reducir la dependencia cognitiva” (Codigo INGENIOS, 2016)

Evidencia todo lo mencionado que, la propiedad industrial y el derecho marcario
tiene varias finalidades en su tratamiento y consideracion juridica, como la proteccién
de los derechos de los titulares, de las marcas, la proteccion de los consumidores y del
mercado (competencia desleal), y la estimulacién de la creacion e innovacion, en el

ambito industrial y marcario especificamente en el caso que interesa.

El Cddigo INGENIOS adicionalmente establece en su articulo 85, los objetos de
proteccién de la propiedad intelectual, mismos que se exponen de manera didactica en

el cuadro siguiente:
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Cuadro 2 Clasificacion de la Propiedad Intelectual

- Las invenciones

— Los dibujos y modelos industriales

| Los derecho de autor y

derechos conexos —  Los esquemas de trazado de circuitos integrados

La informacién no divulgada y los secretos
comerciales e industriales

La propiedad
|| industrial, que abarca,
entre otros elementos, [~ | Las marcas de fabrica, de comercio, de servicios y los
: los siguientes: i
Propiedad Intelectual 0s siguientes lemas comerciales
Las apariencias distintivas de los negocios y
| Laobtenciones establecimientos de comercio
vegetales

—{ Los nombres comerciales
—{ Las indicaciones geogréficas |

|_| Cualquier otra creacion intelectual que se destine a un
uso agricola, industrial o comercial.

Fuente: Codigo INGENIOS, Art. 85 (2016)

Elaboracion: Karla Torres

Se puede evidenciar como dentro de la normativa nacional, se encuentran
establecidos los objetos que pertenece la propiedad intelectual, en base a lo establecido
en el Convenio de Paris; y puede verse que se encuentra clasificada para una mayor
comprension, creando tres vertientes de la propiedad intelectual. Aqui se observa como
las marcas forman parte de la propiedad industrial y estan protegidas por el
ordenamiento juridico ecuatoriano al considerarlas importantes para el desarrollo
tecnoldgico y comercial, como se expresa en el preambulo de la Ley (Ley de Propiedad
Intelectual, 1998).

Hay que entender la fundamental relacion del derecho de la propiedad industrial
con el mundo del comercio, y por lo tanto la importancia de las marcas dentro del
ambito comercial e industrial (Barzallo, 2015). “La propiedad industrial representa para
los empresarios un conjunto de derechos que siendo intangibles, constituye en la gran
mayoria de los casos, el mas valioso activo con el que pueden contar” (Aleman, 2008,
pag. 57), puesto que, las marcas tienen una estrecha relacion con el mundo comercial,

debido a sus funciones y efectos sobre producto y servicios, tal como lo menciona
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Carlos Ferndndez-Novoa, “la propiedad industrial forma parte del contenido del
moderno Derecho Mercantil” (2009, pag. 49). Y todo ello en relacion con la
correspondencia que guarda el producto, la marca, el mercado y el reconocimiento por

parte de los consumidores.
1.1.2 Marcasy Derecho

La evolucién del derecho marcario es conjunta con el desarrollo del comercio,
“la historia se remonta a aproximadamente de 5000 afios a.C.”, (Otamendi, 2002, pag.
16) . “En la antigliedad en paises como China, Egipto, Roma y Grecia, entre otros,
debido a que comunmente se realizaban inscripciones de la “marca” en productos Yy
obras artisticas. El fin era identificar el origen geogréfico, el prestigio del autor, la

propiedad, el destino, en general la autoria de los bienes.” (Bertone, 2003, pag. 126).

La evolucién del derecho marcario se evidencia también en la Edad Media, en la
que se cred “un sistema marcario que principalmente buscada identificar al artesano y
controlar el cumplimiento de las normas. Adicionalmente se comenz6 a utilizar las
marcas, para identificar la propiedad sobre los animales y de los bienes”. (Bertone,
2003, pag. 128)

“Desde el afio 1500 durante la Edad Moderna, comenzaron a otorgarse derechos
subjetivos sobre las marcas, a sus titulares”. (2003, pag. 131) Es asi como comienzan a
dar una proteccion a los titulares de las marcas, con los objetivos que ya se mencionaron

en las otras etapas historias también.

Durante la Revolucién Industrial, debido a las altas tasas de produccion, y a la
tendencia liberadora del mercado, se dio una época gris para el derecho marcario, dando
paso a una menor proteccion y mayor falsificacion. “No fue sino hasta la creacion de La
Ley de Marcas de Fabrica y de Comercio de 1824 en Francia, que comenzaron a
proteger nuevamente las marcas. La evolucion del derecho marcario se evidencia mas,
tras la publicacion de la Ley del 23 de junio del 1857 en Francia” (Bertone, 2003, pag.
131).

En el caso de América Latina especificamente no fue sino hasta el siglo XIX,

gue comenzaron las regulaciones referentes al derecho marcario”. (2003, pag. 132)
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Tras este breve resumen historio sobre el desarrollo y la evolucion del Derecho
marcario, que fundamenta y explica el porqué del origen del mismo, es necesario entrar

a conocer la naturaleza de las marcas.

Segun la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual “Una marca es un
signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.
Las marcas son derechos de Propiedad Intelectual protegidos.” (1989, pag. 1). La marca
es un signo distintivo, que sirve para identificar un producto y/o servicio dentro del
mercado, y como creacion intelectual, merece estar protegido por los derechos de la

propiedad intelectual.

De igual manera varios tratados y convenios internacionales han definido el
concepto de marca, por ejemplo en la Decision 486, de la Comunidad Andina en el
articulo 134 se establece que “la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado” (Régimen Comudn Sobre Propiedad Industrial,
2001).

Desde el punto de vista doctrinario, citando a uno de los tratadistas mas
reconocidos en el campo de la propiedad intelectual, el jurista Carlos Fernandez-Novoa

indica sobre el concepto de marca que:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia
sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles
(corpus mechanichum), para ser percibido por los sentidos, siendo, ademas
susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en
diversos lugares” (2004, pag. 27).

Asi entendido, la marca es una forma de proteccién para el titular, y para los
consumidores, por eso el Dr. Carlos Fernandez-Novoa, sefiala que esta, “en sentido
propio es la union entre el signo y el producto, siempre que tal union es aprehendida
por los consumidores” (2004, pag. 28) ”. Se puede continuar citando varias definiciones
de la marca, pero en general todas hacen referencia basicamente, a que la marca sirve
como medio para identificar y distinguir los productos y servicios, dentro del mercado,
pero ello no separado del elemento inmaterial que reviste el mensaje de la marca al
consumidor, que es la distincion del productor, del ofertante, asi como la garantia del

prestigio del mismo.
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Por lo que puede deducir, como bien anota Rodriguez y Garcia, (2003);

La marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se
relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para
identificarlos y distinguirlos. Por tanto, el derecho exclusivo sobre la marca, no
se refiere al signo en abstracto, sino a la relacion entre el signo y los productos o
servicios que identifica”.

Comprendiendo el concepto de marca a un nivel internacional, es importante
remitirse a lo que sobre ello expresa la legislacion nacional, donde el Cddigo
INGENIOS en su articulo 344 menciona que; “se entendera por marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (Cddigo Organico de
la Economia Social de los Conocimeintos , Creatividad, e Innovacion, 2016), dicho
articulo concuerda en su definicion y concepto, con la doctrina internacional como se

analizara posteriormente en esta investigacion.

Entendido el concepto de la marca y el alcance del mismo, se debe analizar su
naturaleza, en cuanto sus funciones, fines y clasificaciones, de la manera que a

continuacion se presenta.

1.1.2.1. Tipos de marcas

Los tipos de marcas en base a lo que buscan identificar y distinguir, se clasifican de la

siguiente manera:
a. Marcas de fabrica o de comercio

“Las marcas de fabrica o de comercio indican que un producto ha sido fabricado
por una empresa determinada.” (Instituto de la Propiedad Industrial de la Argentina,
2012). Segiin Gama Cerqueira la marca es “toda sefal distintiva puesta facultativamente
a los productos y articulos de las industrias en general para identificarlos y para
diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.” (2006, pag. 85). Es

decir, son aquellas marcas que distinguen un producto en el mercado.
b. Marcas de servicio

“Las marcas de servicio indican que un servicio es suministrado por una
empresa determinada. Estos servicios pueden ser de cualquier clase, a saber:

financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauracion, etc.” (Instituto de la

18



Propiedad Industrial de la Argentina, 2012). Es decir, que las marcas de servicio, buscan
distinguir cualquier tipo de servicios brindados por una determinada empresa dentro del

mercado.
c. Marcas de certificacion

“Todo signo o conjunto de signos que certifique las caracteristicas comunes, en
particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios

elaborados o distribuidos por personas autorizadas.” (Sandhusen, 2002, pag. 255)
d. Marcas colectivas:

Segln Sandhusen es “Todo signo o conjunto de signos que sirva a asociaciones
de productores, fabricantes, comerciantes o proveedores de servicios para distinguir en
el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de
sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas

asociaciones” (2002, pag. 423)

Adicionalmente el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas (2006, pag. 1), en su Decimosexta sesion en
Ginebra, ha creado “una actualizacion a la clasificacion sobre los tipos de marcas en
base a la percepcidn”; es asi que surgen estos nuevos tipos de marcas, que se presentan

el siguiente cuadro:
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Cuadro 3 Tipos de marcas en base a la percepcion

Tipos de marcas
en base a
lapercepcion

—Marcas tridimensionales

—Marcas de color

—Hologramas

Signos visibles

—Lemas publicitarios

——

—Titulos de peliculas y libros

—Signos animados o de multimedia

—Marcas de posicion

—Marcas gestuales

—Marcas sonoras

Signos no
visibles

—Marcas olfativas

Marcas gustativas

Marcas de textura o tactiles

Fuente: Informe de la Decimosexta sesion del Comité permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios industriales e Indicaciones geograficas. (Comité permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios industriales e Indicaciones geograficas, 2006)

Elaboracion: Karla Torres

1.1.2.2. Clases de marcas

Las marcas pueden ser cualquier signo distintivo, por ello existen diversas clases

de marcas, de acuerdo a los signos utilizado para su creacion. “Las marcas tradicionales,

se clasifican segun la naturaleza del signo y estas pueden ser: denominativas, gréficas o

mixtas” (OMPI, 2012).
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Cuadro 4 Clases de marcas tradicionales

Estan compuestas por una
palabra o por una
combinacion de letras,

palabras o cifras

—Marcas denominativas

Las marcas Puramente
gréficas: Se constituyen de
simbolos, dibujos y rasgos.

Clase de Marcas Marcas graficas
Tradicionales

La marca figurativa en
cambio, evoca un determinado
concepto.

Son el producto de la
combinacion entre una marca
denominativa y una figurativa

— Marcas mixtas

Fuente: Organizacion mundial de la propiedad intelectual (Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, 2016)

Elaboracion: Karla Torres

1.1.2.3. Funciones de la marca

Las marcas si bien son creadas para identificar y distinguir un producto o
servicio en general, tienen varias funciones adicionales (Barzallo, 2015). Como indica el
Dr. Carlos Fernandez Novoa, “las distintas funciones que una marca puede tener, deben
estar encaminadas a buscar un equilibrio entre el ejercicio del derecho de exclusiva
inherente a la marca, con el principio basico de la libre circulacion de los productos”

(2004, pag. 66).

Por ello para identificar las funciones de la marca, se realizara un esquema
tomando como base el texto “Tratado Sobre el Derecho de Marcas™ del Dr. Fernandez

Novoa:

21



Cuadro 5 Funciones de la marca.

Funcion indicadora
de la procedencia
empresarial

Permite garantizar al consumidor o usuario
final, la identidad del origen del producto
marcado, distinguiéndole sin confusion
posible de los productos que tienen otra
procedencia.

calidad

Funciones de_|
la marca

Consiste en que desde un punto de vista
socio-economico la marca es un signo que
indica cierta calidad del producto o servicio

en el mercado, y sobre todo en las vivencias y.
experiencias de los consumidores.

Funcion
sintetizadora de la
buena fama o
goodwill

Funciones
indicadora de la

La marca se transforma en un mecanismo,
gue condensa progresivamente la buena
reputacion con la cuenta entre los
consumidores de aquellos productos o
servicios que han sido identificados con
determinada marca.

—Funcion publicitaria

Confronta a dos tesis, la primera que esta a
favor de que la marca cumple una funcion
publicitaria autonoma y juridicamente
relevante y otra no considera la existencia de
la funcién publicitaria de la marca.

Fuente: Tratado sobre el Derecho de Marcas. Autor. Dr. Carlos Fernandez-Névoa

Elaboracion: Karla Torres

De lo presentado, se colige entonces que la marca es mas que solo un signo,

como ya se ha seflalado, una marca trae consigo implicito varios aspectos en su

contenido, sin duda la identificacion del productor, del oferente dan una garantia de

calidad a los consumidores de la calidad del bien o servicio que adquieren o contratan,

de ahi el celo que el distintivo tiene para su titular de derechos y como la ley debe

proteger, dentro de pardmetros Idgicos y justos juridicamente una marca, sin que lo

mencionada deba entenderse como una limitacion de la creacion de marcas similares

diferencias por la especialidad del bien o servicio que se ofrece.
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1.1.2.4. Clasificacion de la marca

Debido a la cantidad de marcas existentes, su relevancia y utilidad en el
mercado, han surgido varias clasificaciones; para objeto de esta investigacion, se debe
hacer referencia a la clasificacion de las marcas en cuanto a su nivel de difusion en el
mercado. Si bien, se sabe que una de las finalidades de la marca es identificar un
producto o servicio, existen distintos niveles de difusion en el mercado. En base a este
nivel de difusion nacen tres tipos de marcas: marcas ordinarias, marcas notorias, marcas
de alto renombre (BARZALLO, 2015)

a. Marcas Ordinarias

Las marcas ordinarias son aquellas que gozan de distintividad, y cuya proteccién
nace a partir de su registro. Esta categoria marcaria, es la mas amplia; usualmente, la

mayoria de las marcas nacen siendo simplemente marcas ordinarias.
b. Marcas Notorias

La marcas notorias, son aquellas que “gozan un conocimiento generalizado en
los circulos comerciales interesado” (Instituto de la Propiedad Industrial de la
Argentina, 2012). Adiciona a esta definicion el Dr. Carlos Fernandez Novoa indicando
que; “cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la
difusion de aquella entre el publico de los consumidores, de manera que es reconocida
en el mercado como signo indicador del origen empresarial” (1969, pag. 174). Es decir,
que las marcas notorias son aquellas, cuyo nivel de difusion es alto, entre los sectores

interesados, entre los consumidores medios.

Estas marcas gozan de una mayor proteccién que las marcas ordinarias, debido a
que tienen un mayor reconocimiento en el mercado. El Dr. Ferndndez de Coérdova,
menciona que la difusion de la marca no es lo Gnico que convierte a una marca en marca
notoria, sino que hace referencia a la opinién que tienen los consumidores sobre dicha

marca, en torno a lo cual explica que;

La marca notoria es toda aquella marca en la que convergen
paralelamente dos factores, a saber: una valoracion cualitativa necesariamente
positiva y una difusion cuantitativa suficiente por cuenta del sector de
consumidores del gener6 de productos o servicios a los que dicha marca
individualiza. (1994, pag. 681).
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Es necesario que el pablico consumidor, conozca a la marca notoria con una
opinion positiva, es decir, la valoracién de la marca debe ser positiva para que pueda
obtener la categoria de notoria. “Las marcas notoriamente conocidas estan
habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de
productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusion, a
los que constituyen la base de su reputacion.” (Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2016)

Las marcas notorias por lo tanto, y como se menciond anteriormente, tienen un
nivel de proteccion mayor. Esta proteccion incrementa la posibilidad que se use una
misma marca en varias ocasiones, y por ello se da la coexistencia marcaria, pero bajo

ciertos parametros legales que lo permitan.

A partir de esta coexistencia marcaria, se generan varios conflictos, debido a que
en ocasiones puede existir una marca similar para identificar productos o servicios
similares, ello claramente creando un riesgo de confusion en los consumidores, e
incumpliendo las bases de la competencia leal. Pero también existe la posibilidad, que
una marca similar no identifique productos o servicios similares, y por lo tanto no
genere un riesgo de confusion en los consumidores, no intente aprovecharse del
prestigio de la marca ya existente, ni incurra en competencia desleal. Es aqui donde
entra la vigencia y aplicacion del principio de especialidad, para el registro de marcas

notorias similares, pero con diferentes tipos de ofertas de bienes y servicios.

A lo largo de esta investigacion se hard reiterada mencién a las marcas notorias,
adicionalmente se harad un analisis normativo mas detallado de su naturaleza juridica y
comercial, con el fin de determinar la viabilidad juridica de aplicar el principio de
especialidad al registro marcario con la finalidad de evitar confusién y competencia

desleal.
c. Marca de Alto Renombre

En tercer lugar estan las marcas de alto renombre, las cuales suele confundirse
muy a menudo con la marca notoria (Becker, 2016, pag. 2). “La marca de alto renombre
posee un nivel de difusion que trasciende el principio de especialidad, dandose a
conocer a nivel mundial del mercado, y entre los consumidores en general” (Alvarez,

2013, pag. 1). Es decir, una marca de alto renombre es conocida entre los consumidores
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en general, debido a que el publico que lo adquiere o consume tiene un pleno
conocimiento de la marca. El Dr. Ferndndez de Cordova, explica que “en la marca de
alto renombre la difusion trasciende el circulo habitual de consumidores, siendo

conocida por la totalidad del publico” (1994, pag. 12)

Un ejemplo claro sobre este tipo es la marca “COCA COLA”, que es conocida
por las personas que consumen y que no consumen bebidas gaseosas, o el caso de
“SHELL”, que en base a la Sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1994, tuvo

un 80% de conocimiento entre el pablico general y a nivel mundial.
Tal como lo menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

La marca renombrada [...], debe ser conocida por diferentes grupos de
consumidores en mercados diversos y no solo dentro de un grupo particular,
como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca
renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta
Gltima més exigente. (PROCESO No 41-1P-98, 1999, pag. 7).

Se puede concluir de lo mencionado que las marcas de alto renombre, gozan de
un reconocimiento inigualable a las marcas notorias. Se vuelve imposible aplicar el
principio de especialidad, en caso de similitud, tal como lo sefiala el Dr. Fernandez de
Cordova; “la marca de alto renombre debe gozar de una proteccion que va mas alla de la

regla de especialidad” (1994, pag. 12); puesto que ese renombre si puede dar lugar a una

confusion y aun aprovechamiento del prestigio logrado, por ejemplo.

Esta tesis también la establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al

mencionar que:

El principio de especialidad no debe ser aplicado respecto de las marcas
de alto renombre, pues su alto grado de uso y penetracion en el mercado, rompe
todos los esquemas establecidos para cada una de las diferentes clases
internacionales de productos o servicios. (Proceso No. 81-1P-2004 , 2005, pag
5)

Esta penetracion en el mercado es la que causaria una confusion por asociacion,
debido a que los consumidores podran asimilar a un producto con similar marca
renombrada como proveniente de aquella y ello rebasa incluso el principio de

especialidad.
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La distincion de ciertos productos y el reconocimiento publico de quien los
produce o presta, a fundado la importancia de las marcas en el mercado, ello han creado
la necesidad de regulacion de las mismas (Cabrera, 2012, pag 20). Como lo menciona el
Dr. Sanabanda, “Una vez comprendida a la marca y su importancia en el mercado, salta
a la vista la necesidad de que el Estado brinde una efectiva proteccion juridica, de tal
modo que lo doctrinariamente establecido pueda ser aplicada en beneficio de la
sociedad.” (2014, pag. 40). La importancia de las marcas en el mercado, hace nacer la
obligacion del Estado de crear una normativa de proteccion juridica del derecho
marcario, como medio de salvaguardar los distintos derechos y bienes juridicos de las

distintas partes intervinientes en estos casos.

1.1.3 La marca notoriamente conocida segun la legislacidon ecuatoriana.

El Codigo INGENIOS en su capitulo XV establece las disposiciones legales
respecto a los signos distintivos notoriamente conocidos, definicion que presenta en el
articulo 459, sin que en ella se mencione mayor concepto juridico ni doctrinario,
limitdndose a indicar que un signo distintivo notoriamente conocido sera aquel que
fuere reconocido en el pais y en los demés miembros del Convenio de Paris, ADPIC’s ,
0 paises con los que mantiene el Ecuador un acuerdo sobre el tema (Codigo
INGENIOS, 2016)

Es el articulo 460 del Cddigo sin embargo, el que menciona una serie de
factores que se han de observar y cumplir para considerar a una marca, signo distintivo

como norialmente conocido, y ellos son:

1. El grado de difusion y conocimiento de los demas operadores econémicos que
comparten la actividad dentro del pais.

2. La amplitud temporal en que se ha desenvuelto la marca.

3. La amplitud geogréfica en que se desenvuelve la marca, sea esta dentro o fuera del
pais.

4. La cuantia de la inversion que se ha realizado para la promocién publicitaria de la
marca.

5. El volumen de ventas que el operador econdémico a logrado sobre la marca.

6. El grado de identificacion que ha logrado la marca en el mercado y los

consumidores.
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7. El valor que el signo posea como activo dentro de la empresa del operador
econdmico.

8. La cantidad de peticionarios que ha tenido el operador econémico por su marca como
franquicia.

9. Realizacion de un ndmero importante, relevante de fabricacion, almacenamiento, o
compras que realizare el operador econdémico relacionadas con la marca de este.

10. Aspectos del comercio internacional relacionados con la marca o signo.

11. La existencia previa o antiguedad de cualquier registro o peticion de ello dentro del
pais. (Codigo INGENIOS, 2016)

Cabe mencionar que la tesis propuesta es para marcas notoriamente conocidas, y
no para las marcas de alto renombre, por lo que estas deberan probar que gozan de dicha
categoria, para poder solicitar el registro mediante la aplicacion del principio de

especialidad.

Por otro lado, la calidad de notoriamente conocido de un signo, no depende
exclusivamente de su registro, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, sino
de su grado de difusion en el mercado especifico. Una marca puede ser notoriamente
conocida y no estar registrada en ningun pais a nivel mundial, pero esta formalidad no le
quita la calidad de notoria. EI art. 461 del Cdédigo, se refiere a los factores que
determinarian la notoriedad de una marca en estos casos, mencionando que tales
elementos seran;

1) No encontrarse registrado o realizando tal proceso dentro del pais o en otro.
2) Que no se hubiere usado se o esté usando el signo para identificar establecimientos o
actividades en el pais.

3) No ser conocido de manera notoria en el extranjero, es decir internacionalmente.

En el articulo 462, ademas, se establece cuales son considerados sectores
pertinentes para efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, para lo cual
se establecen: los consumidores medios, personas que participen comercialmente en el
sector y los circulos empresariales relativos a los tipos de productos y servicios a los
que la marca se aplique. Mencionando que bastara ser notoriamente conocido por uno
de los tres sectores, para determinar la calidad de Signo Notorio. Estos sectores se

refieren, al nivel de identificacion, de distintividad que logra una marca dentro de los
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distintos ambitos en que se desenvuelve su ejercicio comercial, como los consumidores,

y los circulos empresariales principalmente como bien menciona la norma.

Las consecuencias juridicas de todo lo mencionado justamente se relacionan con
el otorgamiento de derechos y limitaciones a este tipo de signos, derechos destinados a
la proteccion de su uso y registro no autorizado. Pero esta proteccién solo cabe
I6gicamente en favor de los signos que ya han sido utilizados con la finalidad
caracteristica de una marca, por lo tanto los no usados no son susceptibles del amparo
de la ley. Esta prerrogativa se evidencia en el contenido del articulo 464 del Cddigo
INGENIOS.

Es importante tomar en consideracion lo establecido por este articulo, respecto
que las marcas notoriamente conocidas siempre gozaran de un nivel de proteccion
superior al de las marcas ordinarias, pero inferior a las marcas de alto renombre. Si un
signo notoriamente conocido ha sido usado o registrado en paises miembros de la
Comunidad Andina, CUP o ADPIC’s, es necesario que se permita su registro en el
Ecuador; pero también es importante darle esta proteccion a las marcas notoriamente

conocidas a cualquier pais del mundo.

La normativa actual establece la posibilidad de registro de dos marcas notorias
similares; pero no establece un proceso adecuado ni especifico a usarse para dichos
registros, especificamente hablando de marcas notorias y no de marcas de alto
renombre, que el actual Codigo no hace distincion alguna. Es por ello que los
pardmetros son fundamentales; especialmente porque el que hace referencia al principio
de especialidad; como un factor determinante para permitir el registro de marcas
notorias similares, con el fin de concentrar las diversas disposiciones legales en los

parametros propuestos.

De hecho estos parametros son nombrados en el articulo 465 del Codigo
INGENIOS, pero en referencia a derechos del titular de la marca, del signo como
denomina literalmente la ley. Asi el titular podréa impedir que cualquier otro operador
econdémico pueda utilizar el signo, sea de manera total o parcialmente, cuando ello
implique:

1. Riesgo de confusion o de asociacion con el titular del signo, o con sus
productos, servicios, establecimientos o actividades;
2. Dafo econémico o comercial injusto al titular del signo por razén de una
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dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del
signo; o,

3. Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. (Codigo
INGENIOS, 2016)

Es evidente una vez mas, que quedan claros los pardmetros que se han descrito a
lo largo de esta disertacion, se alinean a los numerales establecidos en el articulo antes
citado. Adicionalmente es importante mencionar que los pardmetros establecidos buscan
concentrar todos los inconvenientes que se deriven de la similitud marcaria y a su ver
esta acorde con los lineamientos establecidos en las disposiciones legales tanto
nacionales como internacionales. Por ello es que se proponen estos parametros para el
registro de marcas notorias similares, sin restriccion de la Comunidad Andina; en base
al principio de especialidad, para facilitar el proceso de registro, sin la necesidad de

suscribir convenios e incursionar en largos conflictos administrativos o judiciales.

1.1.4 Proteccion de marcas notorias

Las marcas son fundamentales para el desarrollo del comercio, la proteccion del
productor y del consumidor (Le6n Altamirano, 2006, pag 14), y por ello requieren una
constante proteccion juridica, que evoluciones conjuntamente con el desarrollo del

mercado.

“La proteccion de las marcas notorias se basa en dos principios o factores, el
primero es el de la territorialidad y el segundo es el de la especialidad” (Cabrera, 2012,
pag. 28). Cabe mencionar que en esta investigacion se hara referencia especial a la
aplicacion del principio de especialidad como factor esencial para el registro de una

marca notoria similar.

La territorialidad como factor de proteccién de las marcas notorias, implica que
“el titular que ostenta un derecho exclusivo por el registro de una marca, se limita al
ambito territorial en que se aplica la ley marcaria” (Cabrera, 2012, pag. 28). En otras
palabras, la proteccion juridica nace y se ejerce en el territorio en el que fue registrada la
marca notoria; no es un derecho oponible de manera universal, sino en base al principio

de territorialidad.

El segundo factor de proteccion es la especialidad, que implica que “una marca

protege unicamente aquellos productos o servicios comprendidos en la clase para la cual
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fue registrada y es en razon a ello que pueden existir marcas idénticas o similares
registradas para identificar productos y/o servicios en diferentes clases de nomenclator”
(Cabrera, 2012, pag. 28). Por lo tanto existe la posibilidad que una misma marca pueda
distinguir y/o identificar productos y servicios completamente distintos, diferenciando
ello a la marca similar, lo que desvirtGa a la vez la confusion por asimilacion en el
consumidor, y ello en base al principio de especialidad, que es fundamento que esta
disertacion pretende evidenciar explicando que el registro de dos marcas notorias

similares cuando estas gocen de distinta especialidad.

1.1.3.1. Requisitos de la marca para su registro

Las normativas que han adoptado las legislaciones de cada pais en torno al
registro de marcas establecen una serie de requisitos a fin de estandarizar y regular la

inscripcion de estas, de tal manera que puedan ser objeto de proteccion por parte de la

ley.

Los requisitos de la marca, por lo tanto, son fundamentales, ya que sin haber
cumplido todos, no se puede dar paso al registro marcario (Barzallo, 2015). El articulo
81 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, establece “los
requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas y estos son:
Perceptibilidad, distintividad y, susceptibilidad de representacion grafica.” Es decir, que
las marcas deben cumplir estos tres requisitos, para ser consideradas como tales, y para
poder proceder a un registro y por ende a los derechos y obligaciones que conlleva.

e Perceptibilidad: “Hace referencia a todo signo que pueda ser captado por los
sentidos” (Proceso No. 139-1P-2005, 2005, pag. 11). La marca debe poder ser
percibida por los sentidos del publico y del mercado. Adicionalmente el Dr.
Carlos Fernandez Novoa menciona a este respecto que “el signo marcario es
una realidad intangible; para que los demas perciban el signo, es preciso que éste
adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio
producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (2002, pag.
21)

e Distintividad: “es la capacidad intrinseca que debe tener la marca para

identificar los productos o servicios” (Otamendi, Derecho de Marcas, 2002. pag
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27). En otros términos, la marca debe poder distinguir productos o servicios
dentro del mercado. “El caracter distintivo de la marca le permite al consumidor
realizar la eleccion de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da
a la mercaderia su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de
entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”
(Proceso No. 139-1P-2005, 2005, pag 10). El caracter distintivo de un signo, de
una marca, ayuda al consumidor a tomar decisiones informadas de los productos
y servicios del mercado. (Barzallo, 2015), puesto que le informa y garantiza la

procedencia del producto bien que adquiere o contrata.

e Susceptibilidad de representacion grafica: implica que “la marca debe tener la
posibilidad de ser expresada o descrita mediante palabras, graficos signos,
colores, figuras, etc.” (Proceso No. 139-1P-2005, 2005, pag. 12), si la marca no
posee esta materialidad no puede existir, pues no es susceptible de percibirse por

los sentidos de las persona, de los consumidor

1.1.3.2. Derecho que se desprende de la proteccion marcaria.

La proteccion juridica de las marcas, otorga una serie de derechos y facultades a
sus titulares, mismos que ademas pueden ser personas naturales o personas juridicas.
“Estos derechos se dividen en derechos positivos, y derechos negativos; si bien algunas
legislaciones pueden variar en cuestiones especificas, los lineamientos generales son los

mismos.” (Fernandez de Cordova, 1994, pag. 89).

Dentro de los derechos positivos, se encuentra el derecho de uso exclusivo;
dentro de los derechos negativos se encuentra el ius prohibendi, cuyas limitaciones dan
como resultado el principio de especialidad, (Fernandez de Cordova, 1994, pag. 89) el

cual se explicara posteriormente.

En primer lugar se debe tener claro los posibles sujetos que pueden ejercer los

derechos marcarios, y estos son;
a. Personas naturales

Todas las personas naturales pueden ser titulares de una marca (Barzallo, 2015).

Dentro de los derechos marcarios, las personas naturales por lo general son “los
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empresarios y comerciantes que a titulo personal producen y/o comercializan un bien de

consumo determinado o prestan un servicio” (Ferndndez de Cordova, 1994, pag. 89)

b. Personas juridicas

Dentro del grupo de las personas juridicas que pueden ser titulares de derechos de
una marca, “las empresas que, independientemente de la persona de sus representantes,
singularizan con un marca los productos o servicios que fabrica, suministran y/o

comercializan” (Fernandez de Cordova, 1994, pag. 89)

Los derechos que confiere una marca, como ya menciono, se dividen en

positivos y negativos;

a. Derechos Positivos

Las facultades positivas segun el autor Von Gamm, citado por Ferndndez de
Cordova, “se cifien estrictamente al signo tal y como fue inscrito o tal y como es usado
y a los productos o servicios respecto de los cuales se registré o se vienen utilizando”
(1994, pag. 90)

Derecho de uso exclusivo

Las facultades positivas nacen de la titularidad de una marca, que otorga el
derecho de uso exclusivo de una marca (Barzallo, 2015). Debido a la individualizacién
e identificacién que la marca tiene con los productos o servicios que ofrece. Como lo
menciona el Dr. Ulmer (1929, pag 10), el derecho de uso exclusivo sirve para “convertir
una marca en uno de los valores intangibles sobre los cuales es posible asentar la
empresa”’; por lo tanto, esta capacidad de asociar la marca a productos o servicios, hacen
que ostente un gran valor para sus titulares y consumidores, puesto que estos Gltimos
adquieren un producto o contratan un servicio que ya ha sido usado, probado y por las
caracteristicas de calidad y eficiencia ha adquirido un prestigio que lo hace preferente

respecto de sus competidores.

El derecho de uso exclusivo es parte de la proteccién de una marca. En este
punto existen dos teorias: la primera menciona que “el derecho de uso exclusivo nace

con el uso de la marca; mientras la segunda explica que los derechos nacen a partir de
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su registro”. (Lizano, 2013, pag. 75).

Por lo tanto las marcas notorias debido a su grado de difusion en el mercado,
mediante el registro gozarian de este derecho, pero, también es factible que gocen del
derecho de exclusividad desde su uso, a pesar de no estar registradas (Trijullo, 2012).
En este sentido el Dr. Ferndndez de Cdrdova sostiene que “un signo que individualiza
un producto o servicio de amplia aceptacion, simboliza a su vez un conjunto de virtudes
cuya proteccion excede sobradamente la omision de una formalidad y amerita un

margen de seguridad juridica razonable” (1994, pag. 92)

Precisamente es el amplio grado de difusion de una marca notoria, que
permite que su nivel de proteccion trascienda las barreras juridicas ordinarias. De esta
manera se incrementa la posibilidad de que existan dos 0 mas marcas similares; y ante
esta situacion, nace la obligacion del derecho, de regular correctamente la coexistencia
de las marcas similares, sin afecta los derechos de ambas (Barzallo, 2015), pero
permitiendo el desarrollo e innovacion de emprendimientos que generen e impulsen el

dinamismo econémico del mercado.

b. Derechos Negativos

Contrario a las facultades positivas que se refieren al signo como tal, las
facultades negativas son mucho mas amplias. Estas “se extienden a los signos iguales o
confundibles y comprende por otra parte tanto los productos o servicios idénticos o
similares” (Fernandez de Cordova, 1994, pag 93). Estos derechos otorgan la facultad a
los titulares, de iniciar las debidas acciones legales para proteger sus derechos positivos
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).

El ius prohibendi

El ius prohibendi es “el derecho de prohibir cualquier hecho perturbador del uso
pacifico de una marca sea cual fuere su naturaleza, a través de los cauces legalmente
establecidos” (Fernandez de Cordova, 1994, pag. 93). En otras palabras conjuntamente
con la adquisicién del derecho de uso exclusivo, el titular obtiene la facultad de proteger
sus derechos mediante el uso de medidas judiciales. Pues la contemplacion de estas
acciones son una herramienta juridica que permite hacer efectivo los derechos que

origina una marca, asi como también protege a la misma y a su titular de cualquier
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vulneracién que realicen terceros en su perjuicio.

Existen varias alternativas juridicas que permiten proteger los derechos de la
marca; pero, todas se regulan en base a lo establecido en los distintos instrumentos
juridicos sobre el tema y Organizaciones Internacionales como la OMPI (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual), el CUP (Convenio de la Union de Paris), el
Arreglo de Niza, las decisiones de la Comunidad Andina, entre otras.

Si bien existen varias alternativas juridicas para aplicacion de prohibiciones, las
mas comunes son la oposicion administrativa, la accién de nulidad de registro y la
accion de cesacion (Convenio Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, 1979). “Es necesario tener en cuenta que pueden existir limitaciones al lus
Prohibendi, dependiendo de los ordenamientos juridicos, existe la limitacion en base al
principio de territorialidad” (Fernandez de Cordova, 1994, pag. 93), por ejemplo, y que
mencionamos anteriormente”. Adicionalmente, cabe mencionar que el “el ius
prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y
comprende a los productos o servicios idénticos como similares.” (Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, 2003, pag.14)

Ahora bien, en relacion las marcas notorias, existe la limitacion del grado de
defuncion. El cual puede depender del tipo de notoriedad que goce la marca; ya sea una

notoriedad nacional o internacional, el Dr. Fernandez de Cordova, al respecto comenta:

Los derechos negativos para el caso de marcas notorias estan sometidos
por su parte al requisito de que la marca posea esta virtud en el pais donde se
pretende ejercerlos. Si, por ejemplo, una marca es notoria en Alemania pero
desconocida en Ecuador, mal podrian prevalecer los derecho del titular que sin
haberla registrado ni usado en un pais donde su marca no es notoria, pretender
hacer valer una caracteristica limitada a un ambito territorial especifico y
diferente. Distinto es el caso de una marca notoria internacional, donde su
difusién supera las limitaciones geograficas. (1994, pag. 94)

Esta reflexion presentada por el autor, permitiria por otro lado fundamentar la
posibilidad de la coexistencia de marcas notorias similares mientras no ocurra, en el
caso, un cruce o compartan el mismo ambito espacial de circulacion de sus productos o
bienes. Incluso cabe la inquietud si esta misma ponencia puede ser valida a la hora de
determinar un diferente “territorio” 0 area en la cual desarrollan su actividad, es decir,

marcas similares que tienen ambitos de produccion y oferta de productos muy disimiles,
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siempre y cuando no exista un riesgo de confusion en el mercado y entre los

consumidores.

Existen varios tratados y convenio internacionales que contemplan y regulan los
derechos positivos y negativos de los titulares de las marcas. Por ejemplo en el CUP o el
Sistema de Madrid, se menciona que la proteccion se extiende a todos los paises
miembros (Convenio Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
1979). En el Sistema de Madrid nace un registro denominado registro internacional, que
se utiliza con un mecanismo breve para proteger los derechos de las marcas en todo el
pais miembro del Sistema. “El registro internacional produce los mismos efectos que
una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los paises designados por el
solicitante.” (Renata, 2007, pag. 76)

Limitaciones al ius prohibendi: el principio de especialidad

El ius prohibendi o los derechos negativos, tiene limitaciones en cuanto a su uso,
a partir de esas restricciones, nace el llamado Principio de Especialidad (Fernandez de
Cordova, 1994, pag 94). La aplicacion de este principio de especialidad, permite la
coexistencia juridica de las marcas notorias similares en determinados casos. (Becker,
2016)

Sobre este tipo de restricciones en ciertos casos, y el principio de especialidad
Fernandez de Cordova explica, “este derecho se limita a los casos de colision entre
marcas iguales o similares que individualicen productos o servicios de la misma especie
de aquellos para los cuales la marca esta inscrita o es utilizada. Este es el principio de
especialidad” (1994, pag. 94)

De esta manera explicada, cuando exista una marca similar que identifique
productos o servicios similares o que estén dentro de la misma clase, ya registrada o
utilizada, se estarian afectando el ius prohibendi. Debido a que se estaria creando un
riesgo de confusion en los consumidores y en el mercado, diluyendo la distintividad que

deben tener las marcas.

Pese a lo mencionado, el Dr. Fernandez de Cordova (1994, pag. 95) menciona
que sobre ello cabria una excepcion y esta seria el caso “en el cual las marcas en

colisién identifiquen productos de naturaleza completamente distinta por su género y
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por su procedencia empresaria, respecto de los cuales no exista posibilidad alguna de

confusion ni de aprovechamiento del prestigio ajeno.”

Con ello se puede observar que en caso que no exista riesgo de confusion, ni un
aprovechamiento del prestigio ajeno, ni exista indicios de competencia desleal
(Camacho, 2006, pag. 12); una marca notoria similar puede gozar de la misma
proteccion que la marca notoria anteriormente ya registrada o usada (Pérez, 2013, péag.
13). Estos tres parametros se cumplen cuando la especialidad de los productos o

servicios son distintos y pertenecen a una distinta clase.

En conclusién puede entenderse que la proteccion de las marcas es importante
para el desarrollo del mercado por los motivos que se han mencionado y por ello es
fundamental que se conozcan las distintas formas de proteccion y los derechos que con
ello se adquieren tanto en favor de los titulares de las mismas, como en proteccion del

mercado y de los consumidores.

Refiriéndose a los derechos negativos, surge el principio de especialidad, como
limite al ius prohibendi; a continuacion se explicara detalladamente a que hace

referencia este principio y el alcance de su aplicacion.
1.1.5 EI Principio de especialidad

Fernandez Novoa expresa que “el principio de especialidad obliga a considerar
a la marca no Unicamente como un signo, si no conjuntamente con los productos o
servicios que distinguen” (2002, pag 277). En base a esta apreciacion, el mismo autor
afiade que “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un
signo puesto en relacion con una o varias clases de productos o servicios” (Fernandez-
Novoa, 2002, pag. 278).

La calidad que respetan y el alcance de las marcas notorias ha hecho que su
proteccidn sea mas complicada, en ocasiones las marcas similares buscan aprovecharse
del prestigio ajeno; pero también existen casos donde la marca similar no busca
aprovecharse del prestigio ajeno (Camacho, 2006, pag. 12) como se mencion0 en
capitulo anterior. Es por ello que el CUP, buscé regular el registro de marcas similares

en su articulo 6 y 10, cuyo fin era “impedir el registro y el uso de una marca que pueda
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crear confusion en el mercado respecto de una marca notoriamente conocida”. (Renata,

2007, pag. 82)

El principio de especialidad se ha comenzado a analizar en el capitulo
inmediatamente anterior, mencionando que nace como limite el ius prohibendi del

derecho marcario. Sobre ello Torres expresa lo siguiente;

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el
principio que rige el registro de estos signos distintivos, segun el cual, aquél
solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios
enmarcados dentro de una clase determinada.

De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una
frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca
registrada, el cual sélo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se
ejerce la oposicion frente a solicitudes de registro de signos que pretenden
distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la
cual se concedi6 el registro opositor, estan relacionados tan estrechamente que
puede haber riesgo de confusion, o cuando se ejerce dicha oposicion por la
notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. (2014, pag. 6)

Se colige de lo mencionado que, conceptuar y entender el principio de
especialidad es fundamental para determinar el alcance de su aplicacion en el registro
marcario, puesto que podria ser la via que al ser un limite al ius prohibendi, permitiria el
registro y la coexistencia de marcas similares dentro de una misma area territorial. Para
ello, es necesario también remitirse a los distintos instrumentos jurisprudenciales y
doctrinales que definen y explican el alcance de este principio. Asi, El Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, en el caso 84 IP 2005, por su parte menciona;

Se aplica el principio de especialidad, que en el derecho marcario
significa que el registro de una marca dentro de una clase otorga a su titular
proteccidn Unicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la
clase en la cual se encuentra registrada y no respecto de marcas registradas o
solicitadas que distinguen productos y/o servicios en otras clases de la
Nomenclatura Oficial. (New Man Colors, 2005, pag. 2)

Como se puede apreciar, con este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el principio de especialidad permite el registro de una marca
similar para identificar productos o servicios en distintas clases (Barzallo, 2015).
Adicionalmente el Tribunal también menciona que “el objetivo de la regla de

especialidad consiste en evitar el riesgo de confusion, prohibiendo el registro de marcas
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que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar
productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificacion.” (New Man

Colors, 2005, péag. 6).

Por lo tanto, la proteccién marcaria busca evitar que dos o mas marcas similares,
sirvan para identificar productos y/o servicios similares, pero si existe una clara
distincién entre los productos y la especializacion de cada marca respecto de ellos, no
seria proclive el consumidor a caer en confusion. Para explicar esta posibilidad el

tratadista Dr. Ferndndez Novoa indica que:

La consecuencia mas palpable de la regla de especialidad de la marca es
gue sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas derechos de marca
autobnomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas
marcas autonomas sea utilizada en relacion con una clase o variedad diferente
de productos o servicios”. (2002, pag. 278)

En otras palabra, la coexistencia marcaria, permite que sobre una marca idéntica
o similar, puedan existir distintos titulares; considerando como regla fundamental que
las marcas similares distingan diferente clase de productos o servicios que ofertan en el

mercado.

Esta coexistencia marcaria puede acontecer debido a que no todos los productos
0 servicios son similares, ni se relacionan entre si; si no que existen una diversidad de
clases, creando la posibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de
marcas en estos casos de similitud (Villacreses, 2010); debido a que por las distintas
clases y naturaleza de los servicio y productos, no se estaria generando un riesgo de
confusién en los consumidores, y por lo tanto no se estaria afectando derecho de los
titulares tampoco (Barzallo, 2015). En torno a ello hay que mencionar otro
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, en el Proceso 48-IP-
1999, que indica similar consideracion a la sefialada en el caso 84 IP 2005; permitiendo
el registro de una marca similar pero con clara diferenciacion de la especialidad del

producto ofertado en el mercado.

“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista
confusion que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una
misma clase” (Bedoya, Nelson, 2012, pag 4) . Es, decir que “sobre un mismo signo

pueden recaer dos o mas derechos de marca ‘autdénomos’ (pertenecientes a distintos
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titulares) siempre que cada una de estas marcas autbnomas sea utilizada en relacion con

una clase o variedad diferente de productos o servicios’. (Piedemonte, 1999, pag. 8)

Esto debido a que como menciona el tratadista Daniel Zuccherino:

El principio es claro: los derechos exclusivos gque otorga una marca sélo
se adquieren para invocar la proteccién del derecho marcario, en conexion a los
bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una
marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o
usa una marca semejante o igual destinada a distinguir articulos o servicios
distintos. (1997, pag. 125)

La aplicacion del principio de especialidad esta contemplada en la jurisprudencia
andina, al permitir su aplicacion, se estaria dando paso que dos marcas similares
coexistan en el mercado. Los mismos tribunales andinos establecen que la coexistencia
marcaria es factible, mientras no generen riegos de confusion, y mientras identifiquen
productos o servicios distintos, como se pudo observar en las explicaciones de autores y
jurisprudencia sefialadas anteriormente. Y de hecho es asi, y se ha de insistir en ello,
como lo menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefialando que: “en
una misma clase de la nomenclatura internacional, podrian coexistir dos marcas
utilizadas en la identificacion de productos o servicios disimiles siempre que no se

induzca a error”. (Piedemonte, 2008, pag. 9)
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2. ANALISIS JURIDICO DE LOS CONFLICTOS RELACIONADOS
CON LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN
EL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS SIMILES.

2.1. Andlisis normativo

2.1.1. Conveniosy tratados internacionales

Varios autores sostienen que el derecho marcario aparece en manera similar a la
concepcion actual, a partir del desarrollo industrial acontecido a fines del siglo Xl e
inicio del siglo XX, por el aparecimiento de las formas masivas de produccion de bienes
y productos como consecuencia de la invencién y del desarrollo de las maquinas y la
industria (revolucion industrial). La masiva produccion de mercancias obligé a los
fabricantes, por un lado a expandir la distribucién de estas y a la vez era necesario
establecer alguna manera en que los consumidores prefieran consumir ese producto y no
el de sus competidores, la forma de subsanar esta necesidad de singularizacion de sus
bienes y por lo tanto conseguir un reconocimiento y favoritismo de los consumidores
fue a través de la adopcidn de medidas que destaquen y diferencien sus productos, es
decir, se dio el surgimiento de las marcas; desde entonces este fenémeno ha ido
evolucionando y recibiendo un tratamiento comercial y juridico para la defensa de los
interese, de la creatividad, de la innovacion y del prestigio que las marcas logran a lo

largo del tiempo y trabajo.

Al respecto reflexiona Barzallo (2015), mencionado que, “a lo largo de la
evolucion de la propiedad industrial, se han celebrado varios convenios y tratados, que
sirven como base fundamental para el desarrollo y proteccion dichos derechos”.
Justamente por la expansién del comercio, la apertura de los mercados y la
diversificacion de la fabricacion de productos y la oferta de servicios por parte de varios
actores econémicos, es que ha sido necesario que el derecho marcario no solo regule
esta area dentro de un pais determinado, sino que se extienda el tratamiento y proteccion

de manera internacional.

Entre los principales documentos surgidos de esta necesidad y ain son a base del

derecho marcario se mencionan a los siguientes;
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2.1.1.1. Convenio de Paris.

El Convenio de la Union de Paris (CUP) fue celebrado el 20 de marzo de 1883,
buscando una proteccién para los derechos de propiedad industrial, tal como consta en

su articulo primero.

Dentro de este convenio se establecen los objetos de proteccion de la propiedad
industrial, los cuales son; “las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los
dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de
origen, asi como la represion de la competencia desleal.” (Convenio Union de Paris para
la Proteccidn de la Propiedad Industrial, 1979)

Como se ha mencionado anteriormente, se hard referencia, dentro de este
apartado, Unicamente al tema marcario y especificamente las marcas notoriamente
conocidas; siendo importante mencionar que en este documento de Paris, no se hace
una distincion entre marcas notorias y marcas de alto renombre, por lo que su
interpretacion resulta generalizada; pero es importante tener presente que esta
disertacion hace referencia Unicamente al registro de marcas notorias similares, y no a
las marcas de alto renombre; siendo este el principal error que tienen la legislacion
actual, al tomar como base convenios internacionales, mantiene los mismos errores; y
origina un grave conflicto marcario, donde se ven afectados los derechos de las marcas

de alto renombre.

“Para la época en que se celebro el Convenio de Paris el principio que prevalecia
en materia de marcas era el de la territorialidad, y esto en gran parte se debia a que el
comercio internacional no tenia el auge que vino a tener con el paso de los afios”
(Cabrera, 2014, pag 54). “Originalmente se tomaba en consideracion para el registro de
marcas notorias, el principio de la territorialidad, y no el principio de la especialidad.
Con la evolucion marcaria, el criterio ha cambiado”, como lo menciona Natalia Cabrera.
(2014, pag 54.) Ello corrobora que el derecho marcario ha sido una evolucion
concomitante con la evolucién industrial y con la expansion de los mercados, que son
justamente el fundamento que origina la necesidad de proteccién de los derechos de los

productores en &mbitos que van mas alla de su territorio.
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El principio de especialidad sirve como criterio para el registro de marcas
notorias similares, ya que es la linea divisoria entre las Marcas Notorias y las Marcas de
Alto Renombre. Adicionalmente tienen una proteccion superior a las marcas ordinarias
pero inferior a las marcas de alto renombre; es decir que se impide el registro de marcas
similares siempre y cuando estas sea susceptibles de crear confusion a los consumidores
medios. Cabrera sobre este aspecto indica que es importante sefialar que la anterior
consideracion se aplicaria “cuando la marca que imita, reproduce o traduce se pretende
registrar o se usa para productos idénticos o similares, es decir, que el articulo 6 bis de
la Convencion de Paris, no rompe la regla de la especialidad” (Cabrera, 2014, pag. 55),
por lo que aplicar el principio de manera no estaria contrario a derecho.

De esta manera, el impedimento para el registro de una marca notoria similar es
que se genere un riesgo de confusion y/o que esta marca notoria simil, sirva para

identificar productos o servicios similares a otras marcas ya registradas o usadas.

En referencia a lo mencionado, el articulo 6 bis del Convenio Unién de Paris,
sobre “marcas notoriamente conocidas”, en el cual se mencionan las condiciones de
registro, estima la independencia de la proteccion de la marca notoriamente conocidas
en estos términos:

1) Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio
que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusién, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de
la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una
imitacion susceptible de crear confusién con ésta. (Convenio Union de Paris
para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, 1979)

Se puede evidenciar del contenido del articulo precedente que en el Convenio de
Paris, no considera en este caso el principio de especialidad en el caso de marcas
similares, puesto que se refiere exclusivamente a la utilizacién de marcas similares en
productos similares, cuyo registro ya se ha realizado y que por lo tanto es prohibida
utilizacion de uno similar para un producto simil. Y desde luego que ello es entendible y

por demas justificado.
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Un elemento primordial que nombra el articulo es sobre el riesgo de confusion
como elemento para fundamentar la aplicacion del ius prohibendi, puesto que ello
vulnera y atenta en contra de los interese y derechos del consumidor y por supuesto al
productor, al ser objeto de una competencia desleal basada en el aprovechamiento de un
prestigio ajeno. Este es uno de los pardmetros que se ha nombrado anteriormente que
podria tomarse en cuanta como limitante a la permisibilidad y registro que podria existir

entre marcas similares.

Ledn Altamirano, (2006, pag. 35) sobre las marcas y el articulo antes citado

indica que;

Se exige previamente que los signos tengan capacidad distintiva,
reguldndose a la marca notoriamente conocida, como la que es precisamente
conocida en el sector pertinente del publico consumidor, aungue sea como
consecuencia de la promocion llevada a cabo por el titular, disponiendo que el
articulo 6 del Convenio de la Unién de Paris se aplique a los servicios y
extiende la proteccion de la misma fuera del principio de especialidad, siempre
que haya conexion entre bienes y servicios del titular y sea probable que ese uso
lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Altamirano, en su ponencia se inclina mas por la proteccién del titular de la
marca que por salvaguardar el mercado y el consumidor, y de hecho ese mismo seria el
sentido en que el Convenio de Paris plasma en su contenido, de ahi el por qué no se
nombra en su contenido, la posibilidad de coexistencia de marcas similares diferenciada

por el principio de especialidad en sus productos o servicios ofertados por ejemplo.

La proteccion que tiene la marca notoria, respecto del registro de marcas
similares, busca evitar el riesgo de confusion como primer parametro y en que la
relacién entre los servicios o productos que identifica cada marca sean diferentes. Si no

se cumplen estos pardmetros no se puede permitir el registro de la marca notoria similar.

Adicionalmente es importante mencionar el segundo y tercer parametro que se
establecieron anteriormente; corresponde a la prohibicion de aprovecharse del prestigio
de una marca y de incurrir en competencia desleal o mala fe respectivamente, y respeto

aello el articulo 10 bis “Competencia desleal” del Convenio Unidn de Paris, dice:
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1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Unién una proteccion eficaz contra la
competencia desleal. [...]

3) En particular deberan prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; [...] (Convenio Union de Paris

para la Proteccion de la Propiedad Industrial, 1979)

Se puede concluir que el Convenio de la Union de Paris, en este aspecto,
establece un precedente para la proteccion del registro de marcas notorias, tomando en
consideracién el principio de especialidad marcario. “Brindado segun el articulo 6 bis
una proteccion que se extiende solo a los productos iguales o similares; a diferencia de
la proteccidn a las marcas renombradas que se extiende por sobre la especialidad de los
productos o servicios” (Bodenhausen, 1969, pag. 97). Adicionalmente, se refuerza la
proteccién a las marcas notorias de la posibilidad de registro de otras marcas similares
indicando que ello constituye una competencia desleal claramente, como lo menciona
en el articulo citado y desde luego que bajo las condiciones que prevé el articulo asi

seria y en lo que se concuerda con lo manifestado.

Sin embargo, en el Convenio Union de Paris, se puede observar, que los tres
parametros establecidos en el articulo precedente, permiten la aplicacién del principio
de especialidad, siendo factibles ya que no contraviene ninguna disposicién de dicho
Convenio, y se relacionan con los objetivos y del contenido normativo del CUP.

Es importante sefialar que en un conflicto de marcas notorias, no existe
necesidad de que una de ellas haya sido registrada, para efectivizar su proteccién debido
a que la proteccion que reciben nace de su notoriedad y no de su registro; por lo que
puede existir conflictos de marcas notorias similares, en la que ninguna de ellas haya
sido registrada y precisamente pretendan registrarlas. “La proteccion que otorga el
articulo 6 bis del Convenio de Paris a las marcas notorias de las personas que puedan
beneficiarse del Convenio, no exige el registro de la marca en el pais en el que se
reclama la proteccion, ya que la proteccion que otorga a las marcas se deriva de su

notoriedad y no de su registro” (Camacho, La marca notoria, 2001, pag. 14).
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Adicionalmente el Dr. Fernandez Novoa menciona que “la marca notoria es la
no registrada, pero intensamente usada y conocida, que se protege dentro del principio
de la especialidad. Afirma que la renombrada se protege mas alla de la regla de la
especialidad” (2004, pag. 323). Lo que implica que aplicar el principio de especialidad
para el registro de marcas notorias similares o idénticas es posible tanto juridica como
doctrinariamente, siempre que se cumplan los parametros establecidos con anterioridad,
mismos que no afectan ademas los derechos ni intereses de la marcas y sus titulares; asi
como tampoco del mercado ni de los consumidores; sino que mas bien resultarian en ser
pardmetros que propician la competitividad, y el impulso de emprendimientos y de la

actividad comercial.

2.1.1.2. ADPIC, Acuerdos sobre los Aspectos de Derechos de la Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio

Los ADPIC’s, se celebraron el 15 de abril de 1994 en Marrakech — Marruecos,
constituye el Anexo 1C del acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizacion Mundial de Comercio (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
2012). Pero entraron en vigencia el primero de enero de 1995, y es actualmente
considerado el acuerdo multilateral mas completo sobre la propiedad intelectual segun
la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), ademas es de cumplimiento obligatorio

para todos los miembros de la OMC.

El Ecuador se adhirio a los ADPIC’s, el 21 de enero de 1996, como
consecuencia de su adhesion a la Organizacion Mundial del Comercio. Publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de 1996.

Los ADPIC’s contienen normas relativas a la proteccion marcaria,
especialmente relaciondndolas con el mundo de comercio. Dentro de este acuerdo, se
menciona la necesidad de distintividad de la marca, adicionalmente se regula la
notoriedad marcaria, como tal y se la define, sefialando una estricta relacion con el
articulo 6 del CUP, visto anteriormente. (Ledn Altamirano, 2006, pag. 35) Es decir, se
extiende la proteccion de la marca notoria, conocida dentro del sector pertinente, por
sobre el principio de especialidad, siempre que exista una conexion entre bienes y
servicios y gque sea probable que ese uso lesione los interese del titular de la marca ya

registrada o usada. (Leon Altamirano, 2006, pag. 35) Dando como resultado que, la
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proteccién de las marcas notorias trascienda el principio de especialidad Unicamente
cuando existan dos marcas de productos o servicios similares, y cuando esta similitud

pretenda perjudicar a la marca notoria ya existente.

Respecto del alcance de la posibilidad de aplicacion del principio de
especialidad es necesario hacer referencia al articulo 16 del acuerdo de los ADPIC’s,

que sobre los derechos conferidos y el registro de marcas notoria similar que menciona:

El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del
derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento,
utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para
bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En el
caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se
presumira que existe probabilidad de confusion. [...] (Acuerdos sobre los
Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio,
1994)

De este primer numeral del articulo 16, se colige que el derecho de uso
exclusivo se lo puede ejercer libremente y sin condiciones, cuando se trata de un
conflicto marcario de dos marcas similares para bienes y servicios similares, debido al
riesgo de confusion que puede tener el consumidor. Dando a entender que siempre que
exista similitud en cuanto a su especializacion se deberd presumir que existe la
posibilidad de confusion, y de esta manera se estarian afectando derechos de los
titulares y de terceros, lo que implicaria que si no se cumplen ambas condiciones, no
existiria una razon para impedir su registro, especialmente si se comprueba que tienen
distinta especialidad, que no generan riesgo de confusion, y que cumplen con los
parametros establecidos anteriormente. En definitiva, se puede afirmar que el articulo
citado de los ADPIC’s establece también pardmetros para la consideracion de
vulneracion de los derechos e intereses de marcas similares, y se pude decidir también
que ellos constituyen en un sentido negativo de aplicacion la posibilidad de poder
coexistir marcas similares aplicando el principio de especialidad, el cual ayuda a la

diferenciacién de ambas marcas en el mercado.

En el numeral 3 del mismo articulo se menciona que el art. 6 bis del
Convenio de Paris se aplicarda mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que se deba

cambiar,
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A bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una
marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de
esa marca en relacion con esos bienes o servicios indique una conexion entre
dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condicion de que
sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.
(Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada
con el Comercio, 1994)

Esta prerrogativa normativa implicaria que este derecho de uso exclusivo, puede
ser ejercido, aun cuando la marca similar sirva para identificar bienes o servicios
distintos; pero establece dos condiciones (Camacho, La marca notoria, 2001, pag. 12).
La primera condicion es que el “uso indique una conexion entre esos productos o
servicios y el titular de la marca registrada, y siempre que el uso lo perjudique”
(Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada con el
Comercio, 1994). Por lo tanto aplicando los pardmetros establecidos los cuales no
contravienen disposiciones legales, el registro de ambas marcas seria factible
igualmente, siempre que se cumplan pardmetro y condiciones, como las que ya se han

mencionado reiteradamente con anterioridad.
En torno a estas condiciones el Dr. Camacho (2001, pag. 13) sefiala que:

Es claro, que la norma fija una primera condicion para extender la
proteccién a la marca notoria a productos o servicios no relacionados con los
distinguidos con la marca notoria, de claro tenor imperativo, cuando sefiala que
deberd el uso de la marca en relacion con esos productos o servicios indicar una
conexién entre esos bienes y servicios y el titular de la marca. Este es,
claramente, un requisito en torno al cual debe fundamentarse el interesado, en
buscar la correspondiente proteccion ampliada de la marca notoria.

Ello implicaria que para poder ejercer este derecho, es indispensable que los
bienes o servicios que no son similares o idénticos, tiendan a indicar una conexion con
los bienes o servicios del titular de la otra marca. Es decir, el consumidor pueda
relacionarlos o conectarlos entre si, dando paso a que el consumido sea inducido en un
error, que perjudique sus derechos y los de los titulares de la marca preexistente. Pero
esta condicion viene de la mano de una segunda, sobre la cual el mismo autor menciona
que podria darse por establecida en el caso que: “sea probable que el uso lesione los
intereses del titular de la marca registrada. Es decir, este segundo requisito puede darse
por establecido solamente con indicios, los cuales, la mayoria de las veces se

desprenderan del cumplimiento del primer requisito. (Camacho, 2001, pag. 13)
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Dentro de esta condicion, a tenor del texto, es necesario que la marca similar
de bienes y servicios similares, al momento de su uso en el mercado, genere
prejuicio o lesiones a la marca preexistente. Pero esto es sujeto a comprobacion por
lo que se deberan demostrar dichos perjuicios y/o lesiones, para poder presentar una
accion ejerciendo el derecho de uso exclusivo, ya que el principio de especialidad
correctamente aplicado serviria para demostrar que la coexistencia de marcas de
distinta especialidad no genera confusion, perjuicios o lesiones, por lo tanto es
factible.

Cabe mencionar que como se ha expuesto a lo largo de esta disertacion, este
andlisis de los tratados y convenios internacionales, se lo estd realizando para
determinar que no existen prohibiciones respecto a la posible aplicacion del principio de
especialidad para el registro de marcas notorias similares. Y como se ha mencionado
anteriormente, se establece que el alcance del principio de especialidad, se basa en el
cumplimiento de tres pardmetros que se han determinado mediante investigacion,

analisis normativo y entrevistas a expertos juristas del area, estos parametros son;
a. No generar un riesgo de confusién en los consumidores medios

b. No formar ni producir un aprovechamiento al prestigio ajeno de una marca

preexistentemente
c. Que constituya actos competencia desleal o mala fe (Becker, 2016)

Estos parametros estan orientados a respetar los derechos de los titulares de las
marcas, y a la proteccion de los derechos de los consumidores por lo tanto tiende a no
generar riesgo de confusion ni prejuicios en todos los sujetos mencionados, por lo tanto
esta consideracion, se estaria se enmarcando con el numeral tercero del articulo 16 de
los ADPIC’s.

2.1.1.3. DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El 14 de septiembre del afio 2000, se reunié la Comisién de la Comunidad
Andina en Lima, Pert, a la cual pertenece el Ecuador ademas ; dicha comision creo la
Decision 486, misma que pas0 a reemplazar las Decisiones 344, 313, 311 y 85,

buscando mantener un régimen uniforme en el tema de la propiedad industrial. (Bonett,
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2007, pag. 91).

Es preciso analizar los articulos pertinentes al tema de la Decision 486, con el fin
de determinar la relacion de esta con el CUP y los ADPIC’s, ademas de establecer la
posibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias
similares o idénticas. Asi entendido, en primer lugar, el articulo 135 de dicha Decision

manifiesta que:

No podran registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate. (Decision 486, 2000)

No se pueden entonces registrar las marcas que pretendan engafar a los
consumidores, y la que implique que exista una clara intencion de vulnerar los derechos
de los consumidores, es decir, que se origine en actos de mala fe o intencionales y
competencia desleal. Como se lo mencionado anteriormente los pardmetros que se han
establecido en esta disertacion, claramente establecen que la marca notoria similar no
puede derivarse de actos de mala fe o competencia desleal, y a su vez no puede generar
un riesgo de confusién en el publico consumidor. De esta manera se puede determinar
que la propuesta de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias
similares no contraviene esta disposicion legal, sino mas bien las acoge dentro de sus

pardmetros.
Por su parte, el articulo 136 de la Decision andina expresa que;

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusion o de asociacion. (Decision 486, 2000)

Esta normativa claramente especifica que una marca no puede registrarse si esta
es idéntica o similar a otra, cuando afecte los derechos de un tercero; estableciendo que

para que se violen los derechos de un tercero es necesario que esta marca notoria simil,

49



sirva para identificar productos o servicios similares a los de la marca notoria

preexistente.

Adicionalmente menciona que cuando sean productos o servicios distintos, pero
que puedan generar un riesgo de confusion o asociacion, tampoco cabria la posibilidad
de registrar la marca notoria. Pero ello implicaria entonces que en el caso que no exista
riesgo de confusién ni de asociacion seria perfectamente factible el registro de dos
marcas similares. Es importante mencionar que estas condiciones se ajustan y respetan
los parametros que hemos establecido anteriormente para determinar la posibilidad de
aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares.

El art. 136 del mismo documento, en el literal h, y continuando con la
prohibicidn de registro de marcas menciona que seran susceptibles de ello cuando;

Constituyan una reproduccién, imitacién, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario. (Decisién 486, 2000)

En relacion al tratamiento de las marcas notorias, “de acuerdo con la Decision,
se impide usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de productos o servicios, que conlleven al titular un dafio econémico
o comercial injusto impidiéndose que se dé un aprovechamiento ilegal del prestigio de
la marca.” (Cabrera, 2014, pag. 61) Es decir, que se establece que no se puede registrar
una marca simil a la notoriamente conocida, si existe la posibilidad de crear un riesgo de
confusion o asociacion; y si se pretender aprovecharse del prestigio ajeno, pero si se
cumplen los tres pardmetros establecidos, seria posible su registro. “Como se puede
observar en nuestro sistema Andino, se da una proteccién mayor a la marca notoria,
precisamente para impedir que terceros se aprovechen injusta o ilegalmente del

prestigio y la fama de la marca notoriamente conocida” (Cabrera, 2014, pag. 62).

Si se habla de la similitud de una marca notoria con otra marca notoria, se
extiende la proteccion a ambas, al aplicar el principio de especialidad en el registro de

marcas, su registro seria factible y sencillo, cumpliendo con los parametros establecidos
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y ya mencionados. Estos parametros se ajustan a las dos condiciones de literal h, del
articulo 136, de la Decision 486, es decir, la necesidad que no genere riesgo de
confusion, ni proceda de competencia desleal, que incluye el aprovechamiento del
prestigio ajeno y originario de actos de mala fe. Si se cumplen los pardmetros no se
estarian afectando los derechos de las marcas notorias similares. Cabe mencionar que es
necesaria la comprobacion de los actos de la competencia desleal ya que segin Miguel
Baz y Alberto De Elzaburu “la mala fe no se contempla como causa autonoma de
denegacion de una solicitud” (Leodn, 2006, pag. 29), sino que se condiciona con otros

factores y derechos.

En relacion a la competencia desleal, el art. 137 de la Decision manifiesta que
cuando el organismo nacional de registro de marcas tenga una clara certeza que este se
realizd con la intencion de causar una competencia desleal, la entidad esta en la
obligacion de denegar ese registro. (Decision 486, 2000) Ello justamente en aplicacion
de la normativa supranacional, y de ejercer la proteccion de los derechos del titular de la

marca y de los consumidores.

Una vez mas, en el contenido de la Decision y concretamente del art. 137 se
menciona que si existen actos de competencia desleal, se puede negar el registro de una
marca notoria similar. Por ello, es necesario mencionar que la propuesta de la autora no
pretende fomentar la competencia desleal, por el contrario se establece la negativa de
registrar un marca notoria similar si esta se ha originado actos de competencia desleal,
de esta manera se convierte en un parametro adicional para la aplicacion del principio

de especialidad, acatando el contenido del art. 137 de la Decision 486.

Posteriormente a las normativas indicadas, la Decision 486, establece un
proceso, el cual deberia ser tomado por todos los paises miembro, incluyendo Ecuador,
para el registro de marcas, dicho proceso se encuentra establecido desde el articulo 138
hasta el articulo 151; posteriormente se analizara el proceso exacto en el Ecuador segun
el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Dentro de la Decisidn 486, también se establecen los derechos y las limitaciones
que tienen los titulares de una marca. Dentro de lo relevante para la presente
investigacion se establece que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere por

su registro, segun el articulo 154.
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Adicionalmente en el articulo 155 de la Decisién 486, se establece que el
registro de una marca otorga al titular de la misma la potestad de impedir a un tercero la
realizacion de actos como el de utilizar su marca o signo distintivo sobre productos para
los cuales el titular primigenio la ha registrado, o sobre servicios que se puedan vincular
a la marca, o sobre envases, envolturas o formas de contener a productos de su
fabricacion. (Decision 486, 2000)

Esto implica que, no se puede utilizar una marca similar, para los mismos
productos o servicios para los cuales ya se ha registrado una marca. En relacion a la
propuesta de autora; es importante entender que no se pretende permitir el registro de
una marca notoria similar para los mismos productos y servicios de una marca ya
existente, tal como se menciona en los parametros que se han contemplado, es
indispensable que los productos y servicios sean distintos, por lo que se estaria

cumpliendo con el articulo citado.

En torno al riesgo de confusién, y/o del consumo por asociacién, el articulo ya
citado, el 155, expresa que el titular de una marca puede impedir también la realizacion

de un acto para

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o
un riesgo de asociacién con el titular del registro. Tratdndose del uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que existe
riesgo de confusion. (Decision 486, 2000)

El riesgo de confusién y el riesgo de asociacion, son dos condiciones que estan
presentes en los pardmetros de la propuesta sobre la aplicacion del principio de
especialidad para el registro de marcas notorias similares. Efectivamente, lo que se
pretende es mediante un analisis del mercado pertinente, se demuestre que no existe
riesgo de confusion o asociacion cuando existan dos marcas notorias similares para
identificar distintos productos o servicios. (Becker, 2016) Para ello, es importante
analizar lo que implica el riesgo de confusion y de asociacion, debido a que parte
fundamental de la propuesta es no perjudicar derechos de los titulares ni de los

consumidores medios.

Otra de las acciones susceptibles de prohibicion que contempla el articulo 155

de la decision en el literal E y en relacion al tema de interés es la de;
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Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de
una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, 0 por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de
su titular. (Decision 486, 2000)

El uso de un signo o marca similar al inducir un consumo por confusién y/o
asociacion logicamente que causa un perjuicio econdmico en el titular de la marca,
puesto que el consumidor deja de adquirir ese producto, y ello sin duda es un acto de
competencia desleal. Pero también el hecho de que exista un marca similar aunque sea
para una un bien o servicio distinto puede en algun caso inducir a una dilucién de la
marca, es decir, el consumidor puede asumir que el productor ha ampliado su gama de
productos o que incluso se ha expandido a ofertar servicios y ello constituye una
interrupcién de la secuencia de posicionamiento en el mercado de la marca, de ahi el
fundamento de este literal. Pero se vuelve a retirar en este caso, que el riesgo de
confusién, o de consumo por asociacion es un parametro fundamental a la hora de
determinar o no la aplicacion tanto del principio de especialidad como en el registro de

marcas.

Es importante mencionar que la propuesta al estar basada en la similitud de
marcas notorias, que gozan de una mayor difusién en un mercado especifico, la dilucion
no podria darse, debido a que al estar identificando productos y servicios distintos, los
mercados donde cada marca es notoriamente conocida, son distintos. (Becker, 2016,
pag. 2). De esta forma no se estaria invadiendo el sector del mercado de la otra marca
notoria preexistente, y no se perjudicaria a la otra marca, ni mediante la dilucion, ni por
un dafio econdmico, ya que, estan enfocadas en mercados diferentes, a consumidores
distintos. (Becker, 2016, pag. 3)

En el literal f., se establece otro impedimento de la realizacion de un acto de
usar una marca similar consistente en emplear publicamente una marca idéntica o
similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese producir un menoscabo de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto del prestigio adquirido por la

marca durante su estancia en el escenario comercial. (Decision 486, 2000)
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Como se menciond anteriormente, debido a que la marca notoria, se encuentra
difundida en un mercado especifico en relacion con sus productos y servicios, poco
puede causar dilucion una marca notoria dentro de un sector del mercado diferente al
que actla la marca preexistente. (Becker, 2016) Por otro lado, si esta marca notoria
similar, se origin0 de actos de competencia desleal y pretende Unicamente un
aprovechamiento del prestigio ajeno, evidentemente, no cabe el registro de ambas
marcas notorias similares mediante la aplicacion del principio de especialidad, puesto
que esta competencia desleal evidenciaria un &nimo de causar perjuicio en el titular de
la marca primeramente registrada, pues estaria intentando la utilizacion del prestigio

ajeno y causar un consumo por confusion por parte de los consumidores.

Continuando con el andlisis de la Decision 486, el titulo XIII, donde se trata el
tema de los signos distintivos notoriamente conocidos, es importante mencionar que en
esta seccion se hace referencia a una sola categoria de notoriedad, dejando de lado la
division entre “Marcas Notorias” y de “Alto Renombre” (también denominadas como
renombradas o famosas); pero en su mayoria de disposiciones se entiende que habla de
marcas notorias, aunque ello no subsanaria el error en no diferenciarlas, puesto que se

estaria afectando los derechos de la marca de alto renombre.

Es importante tomar en consideracion la definicion que da el articulo 224,
respecto a la notoriedad de los signos distintivos, mencionando que “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” (Decision 486, 2000).

En el articulo 226 del titulo mencionado, se menciona que es uso no autorizado
de un signo distintivo el hecho de reproducirlo e manera total o parcial, o en su parte
esencial, asi como la traduccién, transliteracion o reproduccion del mismo que pueda

casusa confusion en los bienes, productos o servicio similares a los que se aplique.

El mismo articulo hace extensivo este uso no autorizado aun el caso de que ello
no sea con fines comerciales, cuando se realizan actos como los ya mencionados y que

produzcan:

a) riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo, o con sus
establecimientos, actividades, productos o servicios;
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b) dafio econdmico o comercial injusto al titular del signo por razén de una
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;
0,

¢) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrd verificarse a través de cualquier medio de comunicacién,
incluyendo los electrénicos. (Decision 486, 2000)

Es evidente y como ya se ha mencionado anteriormente, que los parametros para
poder aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares, son
en primer lugar que los productos o servicios sean distintos y que no generen riesgo de
confusion en los consumidores. Segundo, establecer que no se puede pretender
aprovecharse del prestigio ajeno de la marca notoria preexistente, y tercero, que no se
podré originar de actos de mala fe o de competencia desleal. Tomando en consideracion
este inciso del articulo 226, es evidente que nuestra propuesta no esta contraviniendo la

normativa internacional.

Debido a que uno de los parametros, es que la creacion de la marca notoria
similar no provenga de actos de competencia desleal, es importante analizar lo que la
Decision 486, considera como competencia desleal. De esta manera, el articulo 258
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el &mbito
empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.” (Decision 486, 2000).
Entendiendo que la competencia desleal se presenta “cuando existen actos y usos
contrarios a las practicas honestas dentro del comercio y del &mbito de la propiedad
industrial, por tal razén, la Autoridad Competente debe velar porgque dichos actos no se
presenten y ocasionen graves dafios al titular de un derecho legitimamente adquirido y
al publico consumidor” (Acosta Cérdova, 2011, pag. 104).

Hay que recalcar que la propuesta procura evitar las practicas de competencia
desleal, convirtiendola en uno de los pardmetros a considerarse que evitaria la

aplicacion del principio de especialidad.

El articulo 259 de la Decision, continta sobre el tratamiento de la competencia
desleal, indicando en tres los actos que la constituyen, de los cuales es el primer literal

el que principalmente interesa al tema como podra inferirse de la enunciacion siguiente;
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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,

¢) 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.
(Decision 486, 2000)

Tomando en consideracion este articulo, el parametro que establece, que la marca
notoria simil, no puede originar de actos de competencia desleal, debera abarcar los tres
supuestos establecidos en este articulo. Es decir, que si la marca notoria simil que
pretende registrarse ha incurrido en uno de los tres supuestos establecidos en el articulo
259, no se podra aplicar el principio de especialidad para registra su marca. Siempre los
pardmetros que se han establecido, han sido acorde a la ley, y a las condiciones

establecidas en las diferentes normativas internacionales que se han mencionado

Como conclusion es necesario mencionar que las normas contenidas en la
decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina sobre las marcas notorias,
podrian entenderse como establecida de manera concordante y compatible con las
contenidas en el Convenio de Paris y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC,
1994), mismas ademas en las cuales se fundamentaron y basaron la normativa andina y
ello con el fin de guardar una coherencia juridica en esta materia, como la de las marcas
similares y su registro y los parametros del ius prohibendi que se han enunciado y

analizado. (Camacho, 2001, pag. 15)

Como se puede observar existe una tendencia marcada sobre el tratamiento de
las marcas notorias y de la similitud marcaria, especialmente en estos tres instrumentos

internacionales del cual el Ecuador forma parte y debe normativamente obedecer.

Es importante que se entienda que se analizaron dichos instrumentos
internacionales, con la finalidad de demostrar que la propuesta planteada en esta
disertacion sobre el registro de marcas notorias similares no se encuentra prohibida y

que por ente no se estaria incurriendo en una falta o violacién a los derechos de los
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titulares de las marcas. Por el contrario, lo que se busca es poner de una manera justa y
licita una coexistencia entre las marcas notorias similares debido a que conforme
evoluciona el mercado los conflictos marcarios son cada vez mas frecuentes; y
obedeciendo al beneficio del comercio, se considera que aplicando los pardmetros
establecidos anteriormente, y aplicando el principio de especialidad en el registro de
marcas notorias similares se puede mejorar la efectividad de la normas actuales, y
ademas se puede dar una coexistencia marcaria perfectamente alejada de practicas
desleales y mala fe, que mas bien ayude al desarrollo del mercado nacional, regional y a

nivel mundial inclusive.

2.1.1.4. Arreglo de Niza.

El Arreglo de NIZA relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957. (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016), se aplica para el registro de marcas de
productos y de servicios. La Gltima modificacién se llevé acabo en noviembre del 2010
y fue publicada en 2011, cuando un Comité de Expertos adopto los cambio que habrian
de ser introducidos en la 45 va. clase (Clasificacion de NIZA, 2011), 34 clases para los
productos y 11 clases para los servicios; en la décima edicion de la Clasificacion de

Niza que actualmente se utiliza en el Ecuador.

Esta Clasificacion Internacional se llevé a cabo, debido a que no todos los
productos y servicios son iguales, y debido a ellos era necesario clasificarlos; y con ello
se da paso a lo que es el principio de especialidad. Esto resulta especialmente
importante cuando se busca determinar los productos o servicios que se pretende
identificarse con una marca. (Sanabanda, 2014)

El uso de la Clasificacién de Niza es obligatorio para los paises miembros del
Arreglo de Niza, también lo es para el registro internacional de marcas de la OMPI, en
virtud del Arreglo de Madrid, asi como para la OAMI (Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior) de la Unién Europea, la Organizacién Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI), la Organizacion Benelux de la Propiedad Intelectual (OBPI) y la
Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). Adicionalmente
66 Estados que no forman parte de estas organizaciones ni del Arreglo de Madrid, la

usan como normativa sobre el tema, dentro de los cuales esta Ecuador. (Clasificacion de
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NIZA, 2011)

Es fundamental tomar en cuenta esta clasificacion, debido a que, de acuerdo con
ella, se busca aplicar el principio de especialidad para el registro de marcas notorias

similares, del cual trata esta disertacion.

La importancia de clasificar las marcas asi como las categorias de productos y
servicios en relacion a ello radica en la estandarizacion de un Unico sistema
internacional para ello, evitando una diversificacion de tratamientos legales que
dificultarian el registro de marcas internacionalmente, y la introduccién de bienes y
servicio de marcas registradas en otros paises. Actualmente 150 paises del mundo
utilizan este sistema, simplificando asi el trdmite internacional de las marcas. (Silva,
2013)

2.1.2. LEGISLACION NACIONAL.

La propiedad intelectual, es una rama del derecho y tipo de propiedad que se
encuentra reconocida en la legislacion ecuatoriana, tanto en la Constitucién de la
Republica del Ecuador (art. 322) como en Codigos Organicos, principalmente debido a

los tratados y convenios internacionales de los cuales Ecuador es parte.

A lo largo de la historia, la propiedad intelectual ha ido evolucionando y
modificandose de acuerdo a los avances normativos y comerciales del pais. Cabe
mencionar que el Cddigo Civil establece que “Las producciones del talento o del
ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regira por leyes especiales”
(Cadigo Civil), por lo tanto se dio paso a que una ley propia de la materia se encargue
de regular los temas relacionados con la propiedad intelectual. Los primeros avances se
dieron a raiz de la promulgacion de la Ley de Propiedad Intelectual en el afio 1998.
Actualmente el Nuevo Codigo Organico de Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion (Cédigo Ingenios), fue aprobado por la Asamblea Nacional el
11 de octubre del afio 2016, es el que se encargara de regular los temas relativos a la

propiedad intelectual, entre otros.

En importante también considerar la influencia que ha tenido la normativa de la
Comunidad Andina de Naciones, en el ordenamiento juridico ecuatoriano (Acosta
Cordova, 2011, pag. 101). Actualmente se encuentra en vigencia la Decision 486, de la
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Comunidad Andina, misma que, como se va Visto, establece un procedimiento de
registro de las marcas, y que se ve plasmado en la normativa ecuatoriana. (Acosta
Cordova, 2011, pag. 102) Se podria decir ademas, que todos los miembros de la
Comunidad Andina, se basan en un mismo proceso, debido a que todos deben estar en
armonia con la Decision 486. Actualmente la normativa ecuatoriana, toma como base el
proceso registral establecido en dicha Decision, pero tiene aun persiste la falencia en
cuanto al examen registrabilidad. (Acosta Cérdova, 2011, pag 107) Hay que mencionar,
que seguramente se modificaran algunos puntos de la propiedad intelectual, segun se
den los acuerdos comerciales con la Union Europea, tal como lo menciono la Presidenta
de la Asamblea Nacional al expresar sobre el tema que “no se cedieron temas sobre
propiedad intelectual para llegar a acuerdos con la Unién Europea” (EI Comercio,
2016).

Se procede a continuacion a realizar una exposicion y andlisis de la normativa
nacional en torno a la propiedad industrial referente a las marcas, al registro de las
mismas, y al uso de marcas similares, sus prohibiciones y si se evidencia o no la

aplicacion del principio de especialidad en estos casos.

2.1.2.1. Constitucion

La Propiedad Intelectual esta plenamente reconocida en la Constituciéon de la
Republica del Ecuador, tal como lo hemos mencionado anteriormente, por ello se va a
hacer referencia a algunos articulos que contribuyen a la proteccion constitucional de la

propiedad intelectual.

La Constitucion de Montecristi establece en su articulo 22 menciona “el derecho
de las personas a beneficiarse de la proteccion de los derechos morales y patrimoniales
que les correspondan por las producciones cientificas, literarias o artisticas de su

autoria” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)

Este reconocimiento implica por lo tanto que la propiedad intelectual, y a
industrial desde luego, es un derecho constitucional, y por lo tanto objeto juridico de
proteccion y tutela efectiva por parte del Estado a través de su institucionalidad,

estructura y ordenamiento juridico.
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Articulo 322 de la misma normativa Constitucion también hace referencia a la
propiedad intelectual e industrial y su proteccién legal, mencionando que: “Se prohibe
toda forma de apropiacion de conocimientos colectivos, en el ambito de las ciencias,
tecnologias y saberes ancestrales. Se prohibe también la apropiacién sobre los recursos
genéticos que contienen la diversidad bioldgica y la agro-biodiversidad.” (Constitucion
de la Republica del Ecuador, 2008)

De las normas mencionadas se puede deducir que efectivamente la Ley Maxima
otorga un reconocimiento al conjunto de bienes inmateriales que devienen del intelecto
e inventiva humanas, bienes que, a decir de Antequera Parilli, son de caracter inmaterial
y de diferente orden derivados del ingenio del ser humano, como lo es, en este caso, la
industrial, comercial, técnico, artistico, cientifico, y literario. (2001, pag. 3). Ello, sin
embargo no implica o equivale, a que la norma juridica protege en si las ideas como
tales, sino que lo que se busca a través de la regulacion normativa de la propiedad
intelectual e industrial, proteger y garantizar al creador, inventor, de algunos de los
casos mencionados, el lucro que pueda generar su creacion. Sin duda que las ganancias
de un individuo que ha logrado una creacion deben en primer término recompensarlo a
él, y por otro lado, asi propiciar justamente a través de la ley, incentivar la creatividad y
la actividad econdmica en ese aspecto. (Rogel Vide, Dominguez Luelmo, & otros, 2008,
pags. 73,74)

Hay que destacar también que la Constitucion hace mencion de reconocimiento
a proteccion a los saberes ancestrales, y ello implica un medio de amparo y observacion
los derechos colectivos que parcialmente tocan a los pueblos y nacionalidades indigenas
del pais, quienes por el acumulado historico poseen conocimientos técnicos, cientificos
y empiricos que pueden ser aprovechados de manera inescrupulosa por terceros que se
pretendan aprovechen de ello, de ahi la justa mencion en el articulo y la proteccion de la

ley a este respecto.

Hay que indicar también que existen varios principios que rigen en general a la
propiedad intelectual; en vista que se estd haciendo referencia a la norma
Constitucional, se debe indicar el principio de intervencionismo estatal, que segun
Humberto Alban consiste en que “el Estado controla eficazmente el derecho que se
reconoce y otorga a quienes por su actividad creadora contribuyen al desarrollo técnico

y economico a través de la produccion y el comercio de la sociedad” (Alban Pinto,
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2013). Y es en base a esta capacidad del Estado, que se ha creado el Cédigo
INGENIOS, el cual busca que el Estado contribuya de una manera mas eficaz y
eficiente al desarrollo técnico, econdémico y social; tanto de la produccién y el comercio,
como en la construccién de un sistema econdémico social y solidario. (Cédigo Organico

de la Economia Social de los Conocimeintos , Creatividad, e Innovacién, 2016).

2.1.2.1. Codigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimeintos
Creatividad, e Innovacion. (Cédigo de INGENIOS)

El sistema normativo de la propiedad intelectual e industrial dentro de la
legislacion de un Estado, es ideado como una herramienta y medio para propiciar la
innovacion y el progreso de la sociedad. Es asi como a través de las nomas y cuerpos
legales sobre estos temas se busca otorgar derechos a favor de los creadores de los
bienes y servicios que su intelecto ha creado o innovado, con el fin de que este o varios
si el caso, reciban un beneficio econdmico e incentivo por el trabajo que han realizado.
(Espinosa, 2016)

Hasta antes de la entrada en vigencia del Codigo INGENIOS, la materia de
propiedad intelectual, industrial, patentes y demas aspectos relacionados, se encontraba
regulados por la Ley de Propiedad Intelectual instituida desde el afio 1989 y reformada
en el 2006, misma que segln los proponentes de la nueva ley (INGENIOS), no
respondia a la realidad y necesidad actuales y que no guardaba ademas compatibilidad
con la Constitucion y las politicas publicas de gobierno sobre este tema estimadas en el

Plan Nacional del Buen Vivir. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017)

El Cbdigo INGENIOS, segun sus principales impulsores y defensores, Rene
Ramirez (Titular de las SENECYT), y el vicepresidente Jorge Glas, buscaria impulsa el
cambio de la matriz productiva del Ecuador. Afirman estas mismas autoridades también
que el codigo busca resaltar “la importancia de la propiedad intelectual y sus
implicaciones en el conocimiento publico. Ademas, dicen que la ley de propiedad
intelectual actual (la ya derogada) no ha producido innovaciéon y que ha favorecido

mucho mas al mercado promovido por el sector privado.” (Granja, 2016, pag. 2)

De esta manera, la Propiedad Intelectual es regulada desde el afio 2016 a través
del Codigo Organico de la Economia Social del Conocimiento, la Creatividad y la

Innovacion, reemplazando a la anterior ley. ElI Codigo consta de 628 articulos
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distribuidos en cuatro libros, a través de los cuales, a mas de constitucionalizar la ley al
orden vigente desde el 2008, se busca concordar las politicas publicas de cambio de la
matriz energética y productiva del pais, los planes de educacion superior (otorgamiento
de becas estudiantiles), la proteccion de los saberes ancestrales, y demas aspectos
relacionados a la propiedad intelectual con la adopcién de esta nueva ley. Esta ley, ha
sido ampliamente cuestionada por sectores de la poblacién y por expertos en el tema,
pues al parecer de ellos, la ley posee varias falencias, como otorgar un excesivo poder a
la Secretaria Nacional de Educacion, Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion
(SENESCYT), adecuar la normativa del tema para favorecer la firma del convenio con
la Union Europea cediendo derechos y beneficios en este aspecto y, beneficiar en
materia de derechos de autor a las grandes multinacionales, por la estimaciéon de una
compensacion por copia privada en dispositivos de almacenamiento digital sobre todo

en producciones musicales. (EI Comercio, 2016)

Otro de los puntos de critica se refiere, segin Andrés Burbano de Lara,
presidente de la Asociacion Ecuatoriana de Software (Aesoft), a que “la ley busca
imponer el uso de un modelo de software libre y abierto dentro de sector ptblico.” Las
implicaciones de ello serian, segin el mismo De Lara, la “pérdida de 15000 empleos,
las ventas de software quedarian afectadas o no se invertird en software ecuatoriano
[...]” (Granja, 2016, pag. 6)

En conclusion este Cadigo se cre6 debido a que se considerd que la Ley de
Propiedad Intelectual del afio 1998, reformada en el 2006, no se encontraban
armonizada con los derechos y garantias establecidos en la Constitucion de la Republica
del Ecuador (Codigo INGENIOS, 2016). Es decir, que se busca crear un nuevo codigo
acorde a las normas y directrices ecuatorianas. Este codigo derogd a la Ley de
Propiedad Intelectual del 98 debido a que esta “preveia un régimen juridico que tiene
como punto central los derechos privados y un enfoque esencialmente mercantilista de
los derechos de propiedad intelectual” (Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimeintos , Creatividad, e Innovacion, 2016), y buscaban reformarlo debido a que
“es necesario hacer un uso estratégico de los derechos de Propiedad Intelectual para
favorecer la transferencia de tecnologia, la generacion de ciencia, tecnologia,

innovacion y el cambio de la matriz productiva en el pais”. (2016)
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Por otro lado, es importante mencionar que el actual Cdédigo INGENIOS,
establece en su articulo 4, los principios bajo los cuales se regira, de ello, se desprende
que “el conocimiento constituye un bien de interés publico, su acceso sera libre y no
tendra mas restricciones que las establecidas en este Codigo, la Constitucion, los
tratados e instrumentos internacionales y la Ley” (Codigo INGENIOS, 2016), es decir,
se establece claramente su apego (el de la ley) a los tratados y convenios internacionales
de los cuales el Ecuador es signatario, ya que los incluye taxativamente dentro del
Caodigo. De la misma manera establece que “Nada de lo previsto en este Codigo podra
interpretarse de forma contraria a los principios, derechos y obligaciones establecidos en
los ADPIC’s relacionados con el Comercio como parte integrante de nuestro
ordenamiento juridico” (Codigo INGENIOS, 2016)

Este Cddigo establece también, la creacion es un nuevo Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia, innovacién y saberes ancestrales, para tratar los temas
relacionados con este Codigo. Pero en materia de propiedad intelectual, establece un
organismo responsable de la proteccion de sus derechos, en este caso es el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Que se encargara principalmente de “el registro,
concesion y observacion de los derechos de propiedad intelectual, asi como la

proteccion de los conocimientos tradicionales® (Codigo INGENIOS, 2016).

Hay que nombrar también que, en el caso de las marcas, su uso indebido, doloso
tiene una aplicacion principalmente en el mercado, por el lucro que se busca, ello
afectando a los consumidores, puesto que son inducidos a un consumo por confusion, y
por asimilacién, pensado que los productos que adquieren proceden de la marca similar
que presentan algunas mercancia, ello es regulado, pero desde la vision del interés
colectivo, por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, cuya misién es la
de “Controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el abuso de
poder de mercado de los operadores econdmicos nacionales y extranjeros y todas
aquellas practicas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los
consumidores, promoviendo la eficiencia en los mercados, el comercio justo y
contribuyendo al bienestar general de los consumidores y usuarios.” (Superintendencia
de Control del Poder de Mercado, 2017)
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Posteriormente se vera sobre la operatividad de la institucionalidad del Estado
(Instituto de la Propiedad Intelectual, y Superintendencia de Control del Poder de

Mercado) en la materia que interesa a la investigacion.

Con esta breve introduccion sobre la creacion del Codigo INGENIOS, es
importante proceder al andlisis de las normas referentes al derecho de propiedad
industrial normada en el Titulo Il, desde el articulo 249 hasta el articulo 482,
especialmente a las marcas, en cuento a su registro y proteccion, las cuales se
encuentran normadas en el Capitulo 1V, desde el articulo 344 hasta el articulo 379 ; y
sobre las signos distintivos notoriamente conocidos tratadas en el Capitulo XIV, desde

el articulo 437 hasta el articulo 447.

Hay que mencionar que en este CAdigo, sobre derecho marcario no se ha
realizado la clasificacion por el nivel de difusion de una marca, debido a que las
considera como signos notoriamente conocidos, y no los divide en notorios y de alto
renombre, generando un grave error que afecta directamente los derechos de las marcas
de alto renombre, error que debe ser subsanado lo antes posibles para la aplicacion mas
efectiva de las normas del registro de marcas similares. Por lo que, generalizando si
aplicarian las normas a ambas categorias, pero es necesario puntualizar en que
ocasiones hace referencia a las notorias y a las de alto renombre, principalmente porque
el principio de especialidad, cabe Unicamente con las Marcas Notorias y no con las
Marcas de Alto Renombre; por lo que la propuesta de normar la aplicacion del principio
de especialidad, los parametros y diferenciar en que marcas pueden ser aplicados es
fundamentalmente, para que los titulares de las marcas, consumidores, y personas en
general, puedan entender lo que implica la aplicacion de este principio para el registro

de marcas notorias similares.

Es necesario también hacer notar que en el Codigo INGENIOS, se contemplan
situaciones en las que se daria una coexistencia marcaria, pero al no estar
especificamente determinada a que tipos de marcas se refiere (Notorias o Alto
Renombre), ni en base a que lineamientos hace referencia, debido a que estos estan
esparcidos a lo largo del Cédigo, por lo que es necesario concentrar el tema del registro
de marcas notorias similares, y es lo que se pretende con la propuesta de establecer
claros parametros para la aplicacién del principio de especialidad en el registro de

marcas notorias similares y la necesidad de subsanar el error de no diferenciar los tipos
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de marcas en cuanto a su nivel de difusion. Adicionalmente en estas situaciones que se
contemplan tampoco estan especificados los procesos que se debe llevar a cabo para
esta coexistencia marcaria, por lo que en el analisis se puntualizara cuando se refieran a

disposiciones legales que se relacionen con la propuesta.

En virtud de lo anotado, en primer lugar se analizard& la normativa
correspondiente a las marcas, la cual se encuentra normada en Capitulo IV del cuerpo

legal que se viene tratando, como se menciono anteriormente.

El art. 359 da una definicion de lo que se conceptia por marca en la legislacién
nacional, indicada que se entendera como tal a “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos que sean susceptibles de representacion gréafica. [...]” (Cddigo Organico de la
Economia Social de los Conocimeintos , Creatividad, e Innovacion, 2016, pag. 64)

En este sentido la norma delimita a la marca como la representacion
exclusivamente grafica que distingue un producto o un servicio dentro del mercado. Y
por lo tanto da una materialidad a esta, pues hace alusion a que solo este tipo de
representacion podra ser considerada como marca, y casi no menciona de manera mas

profunda lo que implica la distincién y lo que ello encierra sobre una marca.

De hecho la marca de un producto, no solo es el simple signo, sino que ella
implica y abarca, como sefiala Pérez Castro, “un conjunto de caracteristicas fisicas o
asociaciones culturales o emocionales vinculadas con un producto, servicio u
organizacién. La marca es una promesa de desempefio de un producto o servicio, una

experiencia.” (Pérez Castro, 2008, pag. 22)

Este valor subjetivo e inmaterial, que conlleva una marca no se halla estimado
en la definicion de la norma mencionada, pese a que ese es el fundamento primordial de
la marca y la razon de ser de la misma; y ello se menciona puesto que al ser una marca
plenamente identificada con sus caracteristicas graficas, subjetivas y de especialidad por
supuesto en relacion al area que destina sus bienes y servicios que ofertan, anularia o
limitaria el riesgo de una posible confusidén que podria causar una marca similar, pero
que al ser de diferente especialidad podria desvirtuar esta posibilidad en los

consumidores.
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El art. 359 indica, en relacién a su concepcion material antes mencionada, que

por lo tanto, podran ser marcas los signos siguientes:

1. Las palabras o combinacion de palabras;

2. Las iméagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

3. Los sonidos y los olores;

4. Las letras y los nimeros;

5. Un color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores;

6. Laforma de los productos, sus envases o envolturas; v,

7. Cualquier combinacion de los signos indicados en los
apartados anteriores. (Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimeintos , Creatividad, e Innovacion,
2016, pag. 64)

Este listado corrobora la concepcidn ya mencionada y explicada con que trata la
normativa nacional con respecto a la representacion exclusivamente sensorial, tangible
de una marca.

El articulo 359, afiade que estos serian los signos susceptibles de registrarse, y
determina que puede constituir una marca, miramientos los cuales en general son los
mismos lineamientos a nivel mundial, por lo que no es necesario reiterar mas en el

tema, que ya se ha explicado doctrinariamente en el primer capitulo.

Asi como se establecen los signos o representaciones graficas y sensoriales
susceptibles de ser registradas bajo la legislacién ecuatoriana, esta estima también

categorias de prohibicion de registro de las marcas, en absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en si. “El signo o medio es
incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir
productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para

los que la marca se solicita.” (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 2017)

Lo que se pretende a través de esta forma de prohibicion es que la marca se
convierta en una herramienta que viabilice la competencia desleal, y que el titular de
ella obtenga una ventaja sobre sus competidores en este sentido. A través de las
prohibiciones absolutas se busca proteger a los consumidores y al mercado, regulando

un registro de marcas de manera que no afecte a los intereses antes mencionados.
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Sin embargo y segun la fuente citada, existen excepciones a esta consideracion y
esta se basa justamente en aquellas que “son subsanables mediante distintividad
sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado del signo que compone la marca

por su titular”. (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 2017)

Por otro lado existen las prohibiciones relativas, y estas se conceptlan como
aquellas cuyo “signo en si es susceptible de proteccion pero derechos anteriores de
terceros hacen que el signo no esté disponible.” (Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, 2017) Este tipo de prohibiciones, como podra deducirse, consisten en derechos
de propiedad intelectual o industrial sobre signos que ya se hallan registrados y por lo
tanto son objeto de proteccion por parte de la entidad respetiva y por la ley. Son
relativos, en definitiva, por cuanto si el titular de la marca, procede a autorizar uno de su

signo, ello se constituye en un acto que permite el uso marcario.

La Cddigo INGENIOS, en sus articulos, 360 y 361, establecen en un listado
contenido en 19 y 9 numerales respetivamente de los casos y categorias de prohibicién

gue se han mencionado.

Dentro de las prohibiciones establecidas por el Codigo, la unica que hace
relacion al tema de interés para el caso investigado, es la establecida en el numeral 18,
de las prohibiciones absolutas en primer lugar, la cual establece que los signos no
pueden ser contrarios a la ley, moral, orden pablico o buenas costumbres. Aqui se
establece que siempre estos signos deben ir de la mano con la normativa, por ello es
importante reiterar que el registro de marcas notorias similares, como se ha observado
en el andlisis juridico internacional realizado, no va en contra de los convenios o
tratados internacionales. Es decir, no se estaria yendo en contra del numeral 18 del
articulo 360, debido a que siempre la solicitud de registro de marcas notorias similares,
se propone que sea en apego a la ley y que no se derive de acto de competencia desleal,
ni de un intento de aprovechamiento del prestigio ajeno, tal como lo establecemos en los

pardmetros, mencionados a lo largo de esta disertacion.

En relacién a las prohibiciones relativas, es decir, aquellas que mencionan que
no pueden registrarse marcas y/o signos por cuanto afectan intereses de terceros, los
numerales 1 y 5 del art. 361 de la ley que se viene tratando, mencionan el caso de

prohibicion al registro de marcas similares, indicando que se aplicara cuando;
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1. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar
un riesgo de confusion o de asociacion;

5. Constituyan una reproduccidn, imitacién, traduccion, transliteracion
0 transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de
asociacion con ese tercero o0 con sus productos O servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario; (Codigo INGENIOS, 2016)

Dentro de las prohibiciones relativas, se determinan 2 numerales que tienen
relacion directa con el tema y propuesta que se investiga. Principalmente debido a que
pueden afectar los derechos adquiridos por los titulares de las marcas, o los derechos de
los consumidores. Se especifica claramente que no se pueden registrar marcas que sean
idénticas o se asemejen a una marca ya registrada, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios que puedan inducir a los consumidores a
confusion; es decir, que condiciona la prohibicion de registro de marcas similares para
los mismos productos y/o servicios que sean similares, siempre que esa similitud pueda
Ilegar a causar confusién o riesgo de asociacién en los consumidores. Mientras se pueda
mantener la funcién identificadora de la marca, y no se genere riesgo de confusion,
deberia caber el registro de marcas similares, especialmente cuando la propuesta
sostenida se basa en que si las marcas similares son de distinta especialidad, y por lo
tanto serian productos y servicios distintos (Becker, 2016). Lamentablemente resulta
algo complejo debido al proceso de registro de marcas en Ecuador, el cual veremos méas

adelante.

Se establece la misma prohibicion relativa, respecto a los signos distintivos
notoriamente conocidos; pero cabe recalcar, que la propuesta de registro de marcas
notorias similares, no estaria afectando las disposiciones de este articulo. En vista que,
dentro de los parametros planteados anteriormente, estd la necesidad de que los
productos y/o servicios que ofrece la marca notoria simil, sean diferentes y por lo tanto
sean de una distinta especialidad, y por lo tanto se aleje la posibilidad de causar un
riesgo de confusion, principalmente porque se trata de una similitud entre dos marcas
notorias, donde cada una goza de una notoriedad dentro de su puablico consumidor.

(Becker, 2016) Adicionalmente cabe indicar, que los parametros propuestos se apegan
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al numeral 5 del articulo 361 del Cdédigo INGENIOS, ya que, se ha establecido la
necesidad de que para el registro de marcas notorias similares, este no devengue de
actos de la competencia desleal ni de mala fe, y que no provenga de un intento por

aprovecharse del prestigio ajeno.

Esta actitud de mala fe por parte de un operador econémico, en el caso de
registro de marcas se manifestaria, cuando se tenga indicios de una intencion de causar,

facilitar, u originar unos actos de competencia desleal. (Art. 362 Codigo INGENIOS)

Como se menciond en el analisis del articulo anterior, la creacion de una marca
simil, que provenga de actos de competencia desleal, o de mala fe, implicaria
prohibicion y/o negativa al registro de dicha marca. La finalidad de la aplicacion del
principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares, busca una
coexistencia marcaria pacifica, tanto juridica como comercialmente. Por lo tanto, es
indispensable no afectar derechos de los titulares de la marca simil anterior ni de los
consumidores medios. Por ello, se ha incluido esta disposicion dentro de los parametros

necesarios para aplicar el principio de especialidad en el registro marcario.

En el Cdédigo INGENIOS, se establecen diversos derechos y limitaciones que
surgen para los titulares de una marca. Su analisis resulta fundamental para determinar
la posibilidad de aplicar el principio de especializacion en el registro marcario y para
determinar que lo que se ha propuesto a lo largo del presente trabajo, no esta
contraviniendo disposiciones legales respetos a derechos y limitaciones de los derechos
marcarios, sino que mas bien estaria proponiendo una aplicacion mas efectiva de las

normas para el registro de marcas similares.

En primer término el Derecho al uso exclusivo de una marca, mismo que ya
analizamos doctrinariamente en el capitulo anterior, y se encuentra normado en el
siguiente articulo 364, que indica que; “el derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirira por su registro ante la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales. La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Solo se admitiran
variaciones en elementos que no alteren el caracter distintivo del signo registrado.”
(Codigo INGENIOS, 2016)

En consecuencia de lo mencionado, el acto juridico de registro de la marca,

otorga derechos positivos, es decir, el derecho al uso exclusivo de esta por parte de su
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titular. De acuerdo con la normativa ecuatoriana, los derechos se adquieren a partir del
registro; pero ello no implica que las marcas notorias y de alto renombre, vean
minimizados sus derechos por una marca ordinaria similar registrada en el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Sino que por su nivel de difusion en el
mercado, estas marcas no requieren obligatoriamente un registro para hacer valer sus
derechos. Es por ello que podrian coexistir en el mercado dos o mas marcas notorias
similares, y es por esta razdn que se sostiene, que se permita registrarlas en el IEPI,
como una via de formalizar su status dentro del pais, otorgandole derechos a ambas

marcas notorias.

Como se verd posteriormente, la ley actual contempla esta posibilidad,
Unicamente para marcas notorias dentro del CUP, ADPIC’s y pais que mantengan
convenios con Ecuador, por lo que es necesario mencionar que nuestra propuesta,
trasciende esta restriccion, a las marcas notorias alrededor del mundo, y trata de
concentrar su regulacion para una mayor comprension de la coexistencia de marcas

notorias.

Registrar una marca ldgicamente otorga derechos a su titular, como se ha
mencionado ya, y esos son los efectos juridicos de la realizacion de esa accion, de hecho
el art. 367 del Cddigo, menciona detalladamente los derechos que el registro concede
para que un titular de una marca pueda impedir a terceros realizar ciertas acciones, y en
relacion a las marcas similares estas son tales como;

1. Que se coloquen marcas o cualquier signo distintivo idéntico al ya registrado sobre
articulos, bienes o productos que se asemejen al ya inscrito.

2. Suprimir o cambiar las marcas en los productos o servicio que se oferten y que ya han
sido registrados para ese efecto.

3. Que se realice la produccion de embalajes, envolturas, envases, etiquetas, similares
las de una marca ya registrada.

4. “Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusion o un riesgo de asociacion
con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion” (Codigo INGENIOS,
2016)

5. “Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida

70



respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del
registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.” (Codigo INGENIOS,
2016)

6. Usar signos o marcas notoriamente idénticos aunque ello fuere para fines no
comerciales, cuando ello pueda causar una disgregacion , una desviacion de la
distintividad y particularidad del valor comercial de la marca , 0 que ese uso no
comercial sea una accion de uso y aprovechamiento del prestigio ajeno de la mimas.
(Codigo INGENIOS, 2016)

Estos, entre otros son los derechos que obtienen los titulares para proteger su
marca, respecto de actos de terceros. En primer lugar se establece que terceros no
pueden utilizar la marca similar, respecto de productos y servicios para los cuales ya fue
registrada una marca simil; de las misma manera puede impedir que se suprima o se
modifique la marca registrada para identificar los productos y/o servicios para los cuales
fue registrada la marca simil. Es decir, que el titular adquiere el derecho de impedir el
uso de la marca, respecto a los mismos productos y/o servicios; adicionalmente se
establece que cuando existan similitud de productos y/o servicios que pretendan
identificar a la marcar, se debe presumir que existira el riesgo de confusion. Lo cual no
contraviene nuestra propuesta, ya que como punto fundamental esta la obligatoriedad de
que las marcas notorias similares que pretendan registrarse, identifiquen productos y/o
servicios distintos (diferente especialidad), sin que generen un riesgo de confusién entre
los consumidores, lo que estaria acorde a las disposiciones legales del Codigo
INGENIOS.

El mismo articulo menciona el tratamiento respecto a las marcas notorias,
mencionando que se puede impedir que se utilice una marca similar, siempre y cuando
esta pudiese causa un dafio econémico o comercial injusto, por razén de una dilucién de
la fuerza distintiva o del valor comercial o por un aprovechamiento injusto del prestigio
ajeno. Respecto al aprovechamiento del prestigio ajeno, cabe mencionar que en la
propuesta se ha establecido un pardmetro, precisamente para combatir el
aprovechamiento del prestigio ajeno (segundo parametro); por lo cual, si la creacion de

la marca notoria simil se deriva de un acto como el mencionado, no cabria la aplicacion
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del principio de especialidad para el registro marcario. De igual manera hay que reiterar
que el tercer pardmetro (no competencia desleal), menciona la condicién de que la
similitud marcaria no se origine de actos de competencia desleal ni mala fe, por lo que

la propuesta estaria acorde a la ley y sus regulaciones.

La disposicion sobre la dilucion de la fuerza distintiva es perfectamente valida
respecto a marcas ordinarias similares a una marca notoria, pero en la propuesta se
plantea una similitud de dos marcas notorias, las cuales gozan de una fuerza distintiva
que permiten reconocerlas en el sector del mercado aplicable y alejarlas del riesgo de
confusion. Como menciond anteriormente, el Dr. Fernandez de Cdrdova a este respecto,
“la Unica excepcion aceptable seria el caso en el cual las marcas en colision identifiquen
productos de naturaleza completamente distinta por su género y procedencia
empresaria, respecto de los cuales no exista posibilidad alguna de confusion ni de
aprovechamiento del prestigio ajeno” (Fernandez de Cordova, 1994, pag 153).
Adicionalmente el Dr. Becker, concuerda con esta tesis, y menciona que “por tratarse de
dos marcas notorias similares, donde cada una opera en un sector especifico del
mercado, dificilmente se puede generar riesgo de confusion; en primer lugar porque
identifican productos y servicios de distintas clases y tienen una difusion entre sus
consumidores medios, y por Ultimo estamos hablando de marcas a las cuales cabe la
aplicacion del principio de especialidad™ (Becker, 2016, pag 3). Es decir, que tratdndose
de marcas notorias, que tienen una mayor difusion en el mercado especifico, el riesgo de
confusion se aleja, permitiendo la coexistencia marcaria juridica y comercial. Asi, se
demostraria que la tesis sostenida a lo largo del presente trabajo, no viola ninguna
disposicion legal, sino que pretende regular un conflicto marcario, permitiendo el
desarrollo de mercado y en base al principio de la libre circulacion de productos, y
también fundamentado en la aplicacion del principio de especialidad en al caso de

marcas similares.

Cabe mencionar que a este respecto que la ley en el contenido del art. 372 del
Codigo INGENIOS, contempla una posibilidad de registro de marcas similares, la cual
estd sujeta a los registros marcarios de paises de la Comunidad Andina, CUP y
ADPIC’s. Es decir, si una marca registrada en el Ecuador es similar a una marca
registrada en el extranjero (Paises Miembros Comunidad Andina), pueden ambas llegar

a suscribir acuerdos para su comercializacion en el Ecuador. Estos acuerdos deberan
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cumplir con las disposiciones legales, y tomar en consideracién estrategias que eviten el
riesgo de confusion en los consumidores; adicionalmente se deben registrar dichos
acuerdos ante la autoridad competente. Este caso uUnicamente regula cuando los

productos y servicios son similares o idénticos a la marca registrada en el Ecuador.

Este hecho crea un precedente de la posibilidad de registros de marcas similares,
el mismo que se podria utilizar como base para que las autoridades ecuatorianas
permitan el registro de marcas notorias similares, ya sea que estas se encuentren 0 no
registradas en cualquier paises a nivel mundial, debido a que como se ha mencionado, la
calidad de marcas notorias, otorga derechos sin necesidad del registro (Barzallo, 2015).
Esa seria la principal diferencia con el actual articulo que se ha explicado, el 372 del
Codigo INGENIOS, que las marcas notorias similares no siempre se encuentra
registradas, como se establece en el articulo 461 del citado Cddigo; que sus derechos se
derivan de su nivel de notoriedad y que al ser marcas que identificarian productos y
servicios distinto, la firma de acuerdos no seria necesaria, siempre y cuando se regian a
los pardmetros propuestos en esta disertacion. Por supuesto que para que se vigile por
el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los operadores econémicos,
tanto en sus intereses individuales, particulares sobre sus marcas, cuanto en el interés
colectivo y del mercado la institucionalidad estatal debe desplegar su contingente para

tal menester.

2.1.2.3. Reglamento del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad, e Innovacion. (Cédigo de INGENIOS), y la nueva

institucionalidad sobre la Propiedad Intelectual.

El 7 de junio del afio 2017, entré en vigencia el Reglamento del Codigo
Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovacion, cuyo

contenido se halla 66 articulos divididos en 5 titulos, sobre los temas siguientes:

Organos y entidades del sistema nacional de ciencia, tecnologia, innovacion y
saberes ancestrales

e De la investigacion responsable

e Gestion de los conocimientos

e De la preasignacion para la economia social de los conocimientos, la creatividad

y la innovacion
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e Obsolescencia programada

El Reglamento es la ley adjetiva que permite la aplicacion y operacion del Cédigo
INGENIOS, a través de la creacion de autoridades y procedimientos administrativos

para ello.

Asi una de las novedades por ejemplo, en este sentido, es la creacion del Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), como organismo técnico gestor y
encargado de todos los temas relacionados a la gestion de conocimientos y P.I., desde

el campo normativo procedimental, institucional y administrativo.

Mencionan los expertos en la materia de P.l., que el contenido sobre los procesos
legales que tiene como finalidad el proteger los derechos de la propiedad intelectual, son

las parte més novedosa del nuevo cddigo INGENIQOS, y esto son:

a) la incorporacion de las acciones negativas de observancia, es decir, las

declaraciones de no infracciones de ciertas acciones; y

b) Las acciones de observancia positiva, que son el ejercicio de acciones contra
terceros para hacer valer los derechos de propiedad intelectual. (Marin & Gonzélez,
2016)

La introduccién de la reconvencion en procedimientos administrativos y judiciales

constituye también otra de las novedades en las disposiciones de la nueva normativa.

Pero a decir de las autoridades de gobierno, por sobre todo, la innovacion que se
pretende implementar con el Codigo INGENIOS y su Reglamento es por sobre todo
cambiar el modelo productivo del pais a través de la democratizacion del conocimiento
y este como herramienta de la innovacién, invencion y propulsor de la creacion de
ciencia y de tecnologia. Esta finalidad y misién de los mencionados cuerpos legales,
estaria fundamentada en la construccién y socializacion que se realizO de estas
normativas en base a la construccion y participacién de distintos actores sociales, sea
individualmente o colectivamente. Segln datos del gobierno de turno, el Codigo
INGENIOS nace de la participacion de mas de16.300 usuarios del sistema que se creo
para la alimentacion de ideas de la norma. El sitio web creado para esa misma finalidad
contd con mas de 1°746.000 visitas a la plataforma WikiCOES+1. (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2016)
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En definitiva, la adopcién del Cédigo y su Reglamento se compatibiliza con
politicas publicas y planes de gobierno que tienen el objetivo de cambiar la economia
primaria del Ecuador, basada en la produccién de materia primas, y pasar a una
economia social de los conocimientos, como recurso infinito, en donde el talento

humano serd el propulsor del cambio de la matriz productiva del Ecuador.

2.1.2.4. La observancia positiva y negativa

La observancia

Se entiende por observancia, al acatamiento de las disposiciones que manda una
norma o autoridad, es decir, la subordinacién de las personas, instituciones y demas
entidades de toda indole a un mandamiento emanado de una autoridad superior, se esta

por si misma o a través de una ley.

Osorio (2010, pag. 648), define a la observancia como la “fiel ejecucion de lo
mandado por superior, ordenado por autoridad o impuesto por la ley. Subordinacién a

jefes y mayores.”

Por su parte Weinstein Cayuela y Carrasco (2014, pag. 100) sostienen que
observancia, es el “cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como
una ley, un estatuto o una regla, o el hacer ejecutar puntualmente y que se observe con

todo rigor lo que se manda, opone y ordena.”

Weinstein Y Carrasco igualmente sostienen que el concepto de la observancia en
el ambito juridico incluso puede ser ampliado, como el hecho de ser concebido como el
respeto efectivo a los derechos”, y ello aplicable a los derechos de autor, asi segun ellos

en aplicacion a este axioma, la observancia, abarcaria dos aspectos:

a. Uno tecnoldgico, a través de mecanismos de auto tutela de los derechos, para
evitar la utilizacion no consentida, simulando ello a la proteccion que una

persona realizaria enrejando su predio.

b. EIl juridico, la observancia en este campo, se realizaria por medio de
acciones, procedimientos y medidas expeditas, eficaces y que disuadan el

cometimiento de una infraccion o coarte el cometimiento de la misma a
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través de la imposicion de sanciones a los infractores. (Weinstein Cayuela &
Carrasco, 2014, pag. 100)

La importancia de la observancia dentro de un sistema juridico se fundamenta en
la certeza que ello aporta al cumplimiento de un mandato, de una ley, y a cuya

inobservancia le compele una sancion.

Segin la OMPI, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, la
observancia y los medios legales de obligar el cumplimiento de un mandato de una
autoridad o ley, y ello aplicado al campo de la P.I., basan su importancia por cuanto “la
credibilidad del sistema de Propiedad Intelectual depende de la capacidad de ofrecer a
los ciudadanos y a las empresas los mecanismos de proteccion de sus derechos de Pl,

mas necesario y eficaces.” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016,
pag. 33)

En definitiva, la observancia, relativa al campo de su aplicacion en la propiedad
intelectual , se concibe como el sistema juridico, el conjunto de mandatos legales, y de
autoridades, que deberan cumplirse por parte de terceros, en proteccion de los derechos
de los titulares de marcas y demas productores/creadores de bienes y servicios

protegidos por esta rama del derecho.

En legislacion ecuatoriana, en el Cédigo INGENIOS justamente, en su articulo
539, se emite una idea que puede considerase como el concepto de observancia en
materia de P.l. dentro de la legislacion nacional, asi la norma manifiestas que; “[...] Se
establecen medidas judiciales y administrativas para asegurar la proteccion de los
derechos intelectuales, asi como para garantizar el comercio, la competencia y el
legitimo uso de productos o materiales protegidos por derechos de propiedad
intelectual.” (Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimeintos |,

Creatividad, e Innovacién, 2016)

Bajo esta prerrogativa la observancia se puede colegir que en la legislacion
nacional, es el sistema administrativo y judicial que compele al acatamiento de sus
mandatos para la proteccion de los derechos que asisten al titular de aquellos en

propiedad intelectual.
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Por otro lado igualmente normativo, pero adjetivamente, en el Reglamento del
Codigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad, e
Innovacion. (Codigo de INGENIOS), en el articulo 60 se presenta ya una extensa

definicion de Observancia misma que se expresa en los términos siguientes:

Con la finalidad de equilibrar los derechos de los titulares de activos de
propiedad intelectual frente al acceso al conocimiento y a la innovacién, los
procedimientos de observancia positiva se constituyen en mecanismos de
represion y sancion ante la presunta violacion de derechos. Por otra parte, con la
finalidad de evitar el abuso de prerrogativas exclusivas y excluyentes, los
procedimientos de observancia negativa permitiran la utilizacion de creaciones
intelectuales de terceros sin que se vulneren derechos subjetivos, favoreciendo
el acceso al conocimiento, la libre competencia y la innovacion social.

[...]” ( Reglamento Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos Creatividad e Innovacion, 2017)

Como puede deducirse del texto citado, la observancia guarda una
compatibilidad con lo que expresa en la norma sustantiva de la materia, y mas bien
amplia el concepto encaminandose a la aplicacion de sanciones en los casos de

incumplimiento de las normas que protegen los derechos de los titulares de PI.

El resto del texto del articulo en mencion se refleja una clasificacion de la

observancia en positiva y negativa, particular que es analizada a continuacion.

También puede mencionarse que la bifurcacion de la observancia contemplada
en la ley y el reglamento tiene como objetivo indicar de manera clara que puede
realizarse acciones de la utilizacion de ciertos aspectos que conciernen a la propiedad
intelectual sin que ello constituya una vulneracion a la normativa, pero asi mismo
contempla sanciones para cuando ello suceda, es decir, se busca ampliar la utilizacién
de ciertos campos del conocimiento (ciencia, tecnologia, y conocimientos ancestrales)

especialmente para la diversificacion, amplitud y democratizacién de los conocimientos.

Légicamente que en el campo de los signos marcarios esto podria constituirse en
una excepcion a la mencionado, puesto que la utilizacion de marcas por parte de
terceros, sin que exista algin permiso o concesion de derechos, constituye una
vulneracion a derechos de los titulares y ello acreceria otro tipo de consecuencias
juridicas como la competencia desleal, aprovechamiento del prestigio ajeno, dilucion de
la marca etc., aspectos que ya han sido mencionados y analizados respectivamente en

su relacién con las marcas.
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La observancia positiva

Sostiene Cuadros Afasco (2017) que la observancia positiva consiste en el
ejercicio de buscar la sancién por parte del administrador de justicia (juez) ante la
infraccién y vulneracion de los derechos de propiedad intelectual cometidos por un

tercero en desmedro del titular y poseedor de PI.

En la mayoria de casos de este tipo el individuo vulnerado en sus derechos

persigue una reparacion pecuniaria (indemnizacién) por dafios y perjuicios.

En el Codigo INGENIQOS, la observancia positiva se halla instituida en el art.

540, que ella expresa:

La violacion a los derechos intelectuales establecidos en este Codigo,
dard lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciacion o el resultado
de la accion principal, en aplicacion del principio de proporcionalidad y a
pedido de parte se podréa ordenar el levantamiento o la suspension de medidas
cautelares. (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimeintos |,
Creatividad, e Innovacion, 2016)

Es evidente que la norma hace referencia a la posibilidad, mejor dicho a la
facultad que tiene un titular de derechos de PI de instaurar un proceso juridico y/o

administrativo, para que se establezca una sancidn al infractor de estos, o se tomen los

correctivos necesarios para la proteccion de los derechos intelectuales.

Por su parte, el reglamento del Codigo INGENIOS se refiere a la observancia
positiva en el articulo 60, manifestandose en u sentido muy parecido al ya citado de la
ley sustantiva:

Los procedimientos de observancia positiva determinaran la existencia
de una infraccién a los derechos intelectuales o conocimientos tradicionales,
debiendo su tramitacion ser expedita, salvaguardando los principios
constitucionales del debido proceso. (Art.60 del reglamento)

Las acciones judiciales en esta materia, se deben sustanciar mediante el
procedimiento sumario y ante un juez de lo civil, segiin lo menciona la ley, ademas de
ser interpuestas por el titular o su representante legal que creyere conculcados su

derechos de PI de alguna manera pro parte de un tercero.
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La observancia negativa

En la actualidad existe una tendencia mundial, global, a la democratizacion del
conocimiento, a la transferencia de la tecnologia, hasta cierto punto desde luego, con la
finalidad encontrar y establecer un equilibrio entre los intereses privados y los de la
sociedad, de la gente , de lo publico, puesto que siempre, a lo largo de la historia, las
legislaciones, han reflejado el afén protector y egoismo de los propietarios de
conocimientos y tecnologia en el desarrollo de productos y servicios innovadores , pues

ha primado sobre todo el fin de lucro antes que cualquier otro. (Cuadros Afazco, 2017)

De esta manera es que la observancia negativa puede ser conceptuada como la
facultad que tendrian las autoridades estatales, tanto administrativas, como judiciales,
para que por su cuenta o por peticion de parte, estas puedan revisar y sancionar de ser
el caso (observancia positiva), el actuacion abusiva de los derechos de P.1. , asi como se
buscaria también garantizar desde la legislacion que se ejerza sin miramiento ni
restricciones los limites y excepciones sobre los derechos de P.l. (Cuadros Afazco,
2017)

Entonces la introduccién de la observancia negativa en el campo de la Pl en la
legislacion nacional, sostienen algunos autores, es una novedad beneficiosa que
incorpora el Codigo INGENIOS, pues esta se concretaria cuando una persona solicite al
administrador de justicia competente declare la licitud de sus acciones pasadas,
presentes o futuras, en todas las modalidades de PI, a excepcion de los signos

distintivos, es decir, de las marcas. (Marin & Gonzélez, 2016)

Ello seguramente porque una marca encierra un cumulo de derechos que se
adquieren desde el momento en que se la crea y difunde, lo que genera todo un conjunto
de beneficios para su titular como se ha explicado ya, de ahi que ,sea la excepcion a esta

regla de observancia en el caso de la legislacidn nacional.

En el Cddigo INGENIOS, el articulo 541, define a la observancia negativa
mencionado que;

El juez competente y la autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales, a peticion de parte, ejercera funciones de inspeccion,
monitoreo y sancion para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos
de propiedad intelectual, asi como garantizar la licitud de actos respecto a los
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derechos de propiedad intelectual de terceros y el ejercicio efectivo y pleno de
las limitaciones y excepciones de estos derechos.

Sin perjuicio de lo descrito en el parrafo anterior, el juez competente y
la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podra de
oficio 0 a peticion de parte y en ejercicio de la observancia negativa garantizar
la proteccion efectiva de los derechos fundamentales y la difusion del
conocimiento. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciacion
o el resultado de la accién principal, en aplicacién del principio de
proporcionalidad y a pedido de parte se podra ordenar el levantamiento o la
suspension de medidas cautelares. (Cédigo Organico de la Economia Social de
los Conocimeintos , Creatividad, e Innovacion, 2016)

Se colige de la norma que la accion negativa en este aspecto, se diferencia del
rol exclusivamente sancionador de la observancia positiva, pues la norma citada
menciona la capacidad y competencia del juez para inspeccionar, monitorear, sancionar,
y reprimir el ejercicio abusivo del a PI. , sobre en las primeras acciones que la ley

confiere, se buscaria prevenir los posibles abusos del ejercicio de la P.1., por parte de los

titulares de los mismos, ademas de los terceros posibles.

Por su parte en el reglamento del Codigo de la materia que se viene tratando, en

el art. 60, respecto de la observancia negativa, se manifiesta:

Los procedimientos de observancia negativa seran el medio procesal
mediante el cual un particular, con el fin de evitar el cometimiento de una
infraccion a los derechos de propiedad intelectual de un tercero, acude ante la
autoridad administrativa o judicial para que, mediante un acto administrativo o
sentencia, se pronuncie sobre la legalidad de su actuacion por la utilizacién de
activos intangibles. De la misma manera, las autoridades competentes mediante
la inspecci6n, monitoreo y sancion, pueden reprimir y sancionar el ejercicio
abusivo de los derechos de propiedad intelectual en el ambito de su
competencia. ( Reglamento Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos Creatividad e Innovacion, 2017)

Las acciones por observancia negativa, se deben instaurar mediante proceso

sumario.

En este caso, de observancia negativa, si se deben considerar a los signos
distintivos, nombres comerciales, rétulos, denominaciones de origen, (Cuadros Afiazco,
2017), puesto que son los titulares de este tipo de derechos quienes si podrian realizar

un ejercicio abusivo, desmesurado de su reclamacion de sus derechos, exigiendo una
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proteccidn excesiva lo que evitaria justamente una democratizacion de la P.l., con la

excepcion que ya se sefialado desde luego.

Se presenta a continuacion un cuadro resumen del contenido de la ley y
reglamento del Codigo INGENIOS referente a la observancia y la clasificacion de esta

en positiva y negativa.

Cuadro 6 La observancia juridica segun el Cédigo INGENIOS

OBSERVANCIA:

Mandato de cumplir con que establece la ley o una autoridad.
Mecanismo para equilibrar los derechos de los titulares de Propiedad Intelectual y el
acceso a al conocimiento. (Codigo INGENIOS)

Observancia Positiva

Observancia Negativa

Elementos de sancion y represion ante la
vulneracién de derechos de Propiedad
Intelectual.

Se busca determinar la posible existencia
de una infraccion de los derechos de P.I.
0 de conocimientos ancestrales si fuere
el caso, propiciando una sustanciacion
expedita para ello, pero salvaguardando
siempre los principios constitucionales
del debido proceso.

Mecanismos para evitar el abuso de
prerrogativas exclusivas y excluyentes

derivadas de los derechos de PI.

Constituye un medio procesal o
administrativo por el cual un particular,
para evitar cometer o verse involucrado
en el cometimiento de una infraccion de
los derechos de PI de un tercero, acude
ante la autoridad para que esta se
pronuncie respecto de la legalidad de su
accionar en el &mbito de la PI.

Elaboracién: Karla Torres

2.1.3.

Actual Institucionalidad Estatal sobre la Propiedad Intelectual, marcas y su

relacién en el mercado.

La vigencia del Cddigo INGENIOS ha traido consigo también el cabio

institucional del Estado y sus competencias respecto de estas areas de su competencia.

El Codigo menciona la creacion del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia ,
Innovacion y Saberes Ancestrales (art.5) , como la institucionalidad méaxima de la

materia , encargada de la coordinacién de las normativas, de las politicas, procesos e
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instrumentos de esta rama, con la finalidad de “generar conocimientos , la creatividad y
la innovacion, para generar ciencia , tecnologia, innovacion , asi como para rescatar y
potenciar los conocimientos tradicionales como elementos para generar valor y riqueza
de la sociedad.” (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimeintos ,
Creatividad, e Innovacion, 2016). Este sistema forma parte de la funcién ejecutiva del
Estado, y es esta misma funcion la encargada de coordinar las acciones y politicas
publicas de los sistemas estatales relacionados con esta area y de la economia social de

los conocimientos para una mejor operacion de todos los aspectos que atafien.

Por otro parte, la entidad rectora, como institucion, del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales, es la Secretaria de Educacion
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacién (SENESCYT), misma que es parte de la
funcién ejecutiva del Estado también, segiun lo menciona el art. 7 del Caodigo
INGENIOS.

El capitulo Il de la ley que se viene tratando, menciona la creacion de la
autoridad encargada de los derechos intelectuales, a la misma que dota de autonomia

juridica, administrativa y financiera para su operacion.

En el articulo 11 se menciona las atribuciones de la mencionada autoridad, cuyo
rol es l6gicamente, el de defender y proteger los derechos intelectuales de los titulares
de los mismos. Es asi que en el numeral 2do. de este articulo se menciona la
competencia de sustanciar y resolver procedimientos administrativos de observancia,

positiva y negativa, entre otros aspectos, los relativos al registro de marcas.

Por su parte el Reglamento del Codigo establece la creacion del Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, (art. 2) que seria la entidad técnica
destinada a sustituir al actual Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, y

la cual asumiria todas las competencias que al presente posee esta entidad por fenecer.

Por su puesto como se ha recordar, que la SENADI, al ser parte del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Saberes Ancestrales, forma parte de la
Funcion Ejecutiva del Estado, y se supone que ha de poseer la misma autonomia que se
le ha otorgado hasta hoy al IEPI, es decir, normativa y financiera. La SENADI, segun el

art. 2 estd compuesto por los siguientes organismos institucionales:
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1. Direccion General;

2. Direccion Técnica de Propiedad Industrial,

3. Direccidn Técnica de Derecho de Autor y Derechos Conexos;
4. Direccion Técnica de Obtenciones Vegetales, vy ;

5. Organo Colegiado de Derechos Intelectuales.

En definitiva, las acciones administrativas tanto de aprobacion, registro y
conocimiento de procesos de signos distintivos, de marcas, sera asumido por la

SENADI, a través de la Direccion respetiva.

Pese a que la ley determina la creacion de la SENADI, hasta el momento aun
sigue en operacion y ejecutividad el IEPI, por lo cual se menciona a continuacion su
capacidad juridica administrativa en el capo de los derechos marcarios, pues se supone
que la nueva entidad de la SENADI abracard y asumira todas estas funciones en lo

posterior.

2.1.3.1. El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

El IEPI, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, pese a que en que el
Caodigo INGENIOS, en la disposicion general tercera se menciona que dicha institucién
creada por la Ley de Propiedad Intelectual de 2006, continuara existiendo y ejerciendo
sus funciones mientras se establezca una nueva autoridad estatal en la materia. (Codigo
INGENIOS, 2016), es la entidad competente en materia administrativa juridica de los
asientos referentes a la propiedad intelectual. Por lo tanto es l6gico decir que el IEPI es
una entidad transitoriamente encargada del tema mientras se designa la nueva
institucion para ese efecto, hasta ello es conveniente entonces hacer referencia a esta
entidad para conocerla, sefialar sus antecedentes y su competencia en materia de
propiedad intelectual y de marcas en el caso que interesa sobretodo.

En Ecuador, el instituto encargado de velar por la propiedad intelectual es el
IEPI vy, al estar localizado en una nacién definida como pluricultural, es colocado como

un ente que promueve el “sumak kaway” o buen vivir a través de la democratizacion del
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conocimiento y de la puesta al servicio de la sociedad de los avances tecnologicos y
cientificos de la humanidad”. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017)

La institucion mencionada es el organismo administrativo del Estado para
proteger, propiciar, promover, fomentar, prevenir, y defender a nombre del Estado los
derechos que asisten a los titulares de los distintos tipos de creaciones que puedan surgir
del intelecto y creatividad humana. Légicamente ha de entenderse que si el IEPI, es un
organo administrativo sobre la propiedad intelectual, queda a salvo el campo judicial
sobre esa material de la que se encarga la respectiva funcion estatal de administracion

de justicia.

Hay que mencionar ademas que el IEPI en nombre del Estado Ecuatoriano se
involucra directamente en tratados internacionales, al instante de fomentar su objetivo,
puesto que la defensa de la propiedad intelectual es un tema acaecido en todo el mundo.

Estos ideales mencionados con anterioridad se reflejan en la mision y vision del 1EPI.

La creacién del IEPI, como entidad rectora de la Propiedad Intelectual en el
Ecuador, es el resultado de una historia que encuentra su propio origen en el suscitar de
la Organizacion de Naciones Unidas, pues la fundacion de esta propicio la creacion de
un organismo especializado en la defensa de la propiedad intelectual Ilamada
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, paulatinamente,
influenci6 a diversas naciones del mundo para la creacion de sus propios institutos
reguladores. La Republica del Ecuador acuerda con la OMPI estimular el intelecto,
salvaguardando a la vez el interés publico. Ulteriormente, con un modelo por el cual
abastecerse, el Ecuador opt6 por proteger la propiedad intelectual mediante sus propios
ministerios, es decir, la creacion intelectual fue respaldada segln el campo en donde se
haya desempefiado. Por ejemplo e inicialmente, el Derecho de Autor estuvo regulado
por el Ministerio de Educacion; asi como el Ministerio de Industrias gravitaba sobre la

propiedad industrial.

Con el advenimiento de 1998 se decide agrupar a las diversas representaciones
de propiedad intelectual en una sola, tratdndose, ciertamente, de una nueva Ley de
Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial No. 320, indicando que el IEPI
«...ejercera las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad

Intelectual... serd considerado como la oficina nacional competente para los efectos
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previstos en las decisiones de la Comisién de la Comunidad Andina.» (Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017).

No obstante, el IEPI verdaderamente comenzo6 a operar en 1999, siendo desde
aquel entonces un ente modificado a lo largo de los regimenes que en la actualidad hace
tenor en la propiedad intelectual de pequefias y medianas empresas (PYMES); en dotar
de profesionalismo la creatividad del ecuatoriano; en promover los proyectos de la
ciudadania y empresas a traves de la relacion con organizaciones gubernamentales
nacionales e internacionales; en aunar la atribucidn de creaciones personales
intelectuales y los derechos del publico general; y sobre todo, en proteger los derechos

de la propiedad intelectual.

En la derogada Ley de la Propiedad Intelectual, en el articulo 346 se mencionaba

la competencia del accionar del IEPI y los fines del mismo, y ellos eran:

a) Propiciar la defensa de los derechos de propiedad intelectual que se
encuentra reconocidos en la legislacion nacional y los tratados
internacionales sobre la materia.

b) Fomentar la produccidn intelectual en los distintos campos de la creatividad
e ingenio humano.

c) “Prevenir actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y
la libre competencia [...]”, asi también velar por el cumplimiento de la ley y
principios establecidos en las normativas sobre el tema. (Ley de Propiedad
Intelectual, 2006, pag. 41)

Como se menciono, y se ha de insistir en ello, el Codigo INGENIOS, establece
la creacion de una nueva autoridad e institucionalidad para la regulacion administrativa
de la propiedad intelectual, sin embargo ello ocurrird cuando se cree el drgano que
sustituya al actual IEPI, accion que atn no ha ocurrido. Asi entendido, se menciona que
dentro de las atribuciones que el Cédigo INGENIOS, en el articulo 11, menciona

arrogar a la entidad se encuentran:

1. Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este Codigo
INGENIQOS, asi como en los tratados internacionales de la materia que son de
obligatorio cumplimiento; debera la institucion también organizar y administrar la

informacion sobre los registros de todo tipo de propiedad intelectual que se realizasen
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en al pais, y ello en concordancia y articulacién con el sistema nacional de informacién

de Ciencia, Tecnologia, Innovacién y Saberes Ancestrales del Ecuador;

“2. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o
negativa de los registros de derechos de propiedad industrial de patentes de
invencion; modelos de utilidad; disefios industriales; marcas; lemas comerciales;

nombres comerciales, apariencias distintivas;[...].” (Codigo INGENIQOS, 2016)

4. Sustanciar y resolver sobre las oposiciones que se pudieren acontecer en el registro

de derechos de propiedad intelectual.

5. Tramitar y resolver los procesos administrativos que sobre propiedad intelectual y
sobre las materias que el Codigo INGENIOS trate.

6. Tramitar y conocer administrativamente sobre todos los proceso de observancia de
los derechos de propiedad intelectual. (Codigo INGENIQOS, 2016)

En general las atribuciones que el codigo establece a la entidad rectora de la
materia de la propiedad intelectual son 11, pero que para el caso de registro de marcas y
de su proceso de admision, asi como la de oposicion se mencionaron solo los

pertinentes.

Puede evidenciarse del contenido de las leyes antes mencionadas que en
definitiva, las atribuciones administrativas delegadas a la entidad y autoridad estatal,
son practicamente las mismas, cambiando un poco solo en la vision con que se plantea
la proteccion de los derechos de la propiedad intelectual. La principal diferencia podria
decirse se encuadra en ello justamente, mientras que al ley de la Propiedad Intelectual
aborda el tema desde una dptica marcadamente proteccionista de los derechos de los
titulares de marcas y Propiedad Intelectual por lo tanto su concepcion es sancionadora
cuando se contraviene a las dispociones de la ley; en el cddigo INGENIOS, se trata y
conceptla el tema desde una mirada mas bien destinada a la promocion de la creacién
intelectual y de proteccion a las creaciones y saberes ancestrales, que hasta ese entonces

no habia sido mayormente manejada.

El Codigo INGENIOS promueve la amplitud de distintos temas que acoge en su

contenido, como propiedad intelectual, economia social de los conocimientos, derechos
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de autor, conocimientos ancestrales, innovacion, creacion, trasmision, gestion de
conocimientos, otorga una mayor cantidad de atribuciones a la entidad rectora de este

campo.

El IEPI, posee una estructura administrativa y su ambito de accion es a nivel
nacional, y tiene una seccidon encarada justamente del registro de marcas, signos
distintivos. Se evidencia pero por otro lado que esta estructura serd insuficiente dada la
amplitud de ambitos que el nuevo codigo INGENIOS aborda y las competencias que
atribuye a la institucion rectora. Se presenta a continuacion, el organigrama del IEPI,
que aun es la entidad encargada de la regulacion de la propiedad intelectual, y de la
aplicacion de la ley respectiva en este &mbito.

Cuadro 7 Organigrama del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

10, INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
| CONSEJO DIRECTIVO |
. g [ COMITE DE PROPIEDAD |
INTELECTUAL
PRESIDENCIA
| AUDITORIA |
(| PLANIFICACION |
(ASESORIA JURIDICA]
( " ADMINISTRACIONDE | [ GESTIONADM. | [  DESARROLLO
SECRETARIA GENERAL L RRHH | FINANCIERA | TECNOLOGICO
[ DIRECCION NACIONAL DE [ DIRECCION NACIONAL DE | (" DIRECCION NACIONAL DE |
| PROPIEDAD INDUSTRIAL | | OBTENCIONES VEGETALES | | DERECHO DE AUTOR
sioNos | [ parenTes [ osmEncioNes ) R ‘ ('S0C. GESTION | (CPOSICIONES Y| (MODIFICACIONES)
ISTINTIVOS | | VEGETALES | COLECTIVA | | TUTELASADM. || ALREGISTRO |
SUBDIRECCION | | SUBDIRECCION
REGIONAL GUAYAQUIL | . REGIONALCUENCA |
Esta estructura se encuentra vigente hasta la presente fecha, segun Registro Oficial No.413 del viernes 8 de diciembre del 2006; actualmente se encuentra
en proceso de revision y analisis en los organismos correspondientes

Fuente: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/la-institucion/

La institucionalidad estatal y la ley se hallan relacionadas entre si para dotar de
operatividad a la norma y para materializar a la ley. Uno de los actos importantes que se
realiza y que da vida juridica a una marca en este caso, es el registro de la misma. Acto

que es realizado en la institucion destinada a ese efecto, y que es el cual procede a
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inscribir una marca como perteneciente a una persona, lo que conlleva una serie de

efectos juridicos.

El acto de registrar, como sefiala Ossorio, es la anotacion que se realiza en un
archivo o documento de propiedad del Estado, para llevar un control y enumeracion de
la acciones que realizan los distintos sujetos de derecho. (2010, pag. 826) El registro es
entonces un acto juridico establecido en la ley para logar un control, regulacion,
proteccién y atribucion de deberes y derechos de la accion que se realiza o del sujeto

que objeto del registro.

Con esta finalidad es que una marca, un signo distintivo para gozar de los
beneficios y proteccion que le otorga la ley debe ser registrada en la entidad estatal y

proceder asi a su nacimiento juridico.

El articulo 348 del Codigo INGENIOS sefiala el procedimiento de registro de
una marca, indicando que ello se efectuard ante la autoridad competente para ello, es
decir el IEPI, acto que se realizara cumpliendo los requisitos y formalismo que se ha
seflalado para esa finalidad. Asi mismo es esta autoridad la que conocerd la
sustanciacion de proceso de oposicion al registro de una marca, o los incidentes

administrativos que se pudieren acontecer en este proceso. (Codigo INGENIOS, 2016)

Como se indicd, con la creacion de este codigo INGENIOS, se ha derogado la
anterior Ley de la Propiedad Intelectual, y por lo tanto también el reglamento a dicha
Ley. Pero permanece la disposicion que en temas de propiedad intelectual, la autoridad
competente es la especialista en dicha materia; y eso implica que el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual permanecera siendo la autoridad competente, y
todo lo referente a la Propiedad Intelectual. Por lo tanto para analizar el procedimiento
de registro de una marca, corresponde referirse al procedimiento establecido por el
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, dado que ello es el acto juridico que da

inicio a la exigencia legal de una marca con las implicaciones que ello implica.

El procedimiento de registro de una marca, segun el Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual, se muestra de manera didactica en el cuadro siguiente:
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Cuadro 8 Procedimiento de registro de una marca en la legislacion ecuatoriana

] n ( ) ( Presentacionde |
Busqueda fonetica ‘ L Apertura de casillero virtual. ‘ solicitud en el
sistema en linea.

-

( Publicacion de la marca /Examen de forma: en el mismo se

;(;gc'ite%da%ﬁ?]cﬁgﬁgf_taegg verifica que se ha cumplido con
blp e : todos los requisitos necesarios para i N
pRTEelersll i vel e [l la publicacion en gaceta. Pago de tasa de
terceros que se crean o solicitud de
afectados por el posible * Requisitos: poder en el caso de que un .
registro de la marca tercero autorizado solicite la marca, registro
solicitada presenten nomlbramignto de Repr_esggt_ante Legal correspond|ente al
U en el caso de personas juridicas que
oposicion, en el caso de que presenten la solicitud sin un valor de $208.00. Y.
el signo tenga alglin apoderado, naturaleza del signo, tipo
parecido con su marca de signo, etc.

\_ registrada. / \

(" Oposicion: Dentro del (" Examen de registrabilidad: en L ) ‘
te_rm!notde 3? df'ashhag”fs caso de que no exista oposicién, Emision del titulo
S'%%'I?Qag?é?‘ a u?gniene : se efectta el examen de (siempre y cuando

plegl'timo Ratks podrg registrabilidad en el cual se la marca haya
presentar oposiciones resuelve aceptar o rechazarla sido concedida).
fundamentadas V. marca.

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Elaboracion: Karla Torres

Para realizar la inscripcion de una marca se procede por parte de la autoridad ,
previamente a una busqueda fonética que “‘sirve para verificar si existe en el Ecuador
marcas idénticas o similares a la que pretendemos registrar, 0 que ya se encuentren
registradas con anterioridad” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014),
de aqui se desprende el hecho que cuando el resultado de la blsqueda fonética
demuestra que existe una marca previamente inscrita, simil a la que se pretende
registrar, se genera el conflicto marcario, principalmente porque no existe una
normativa que determine con exactitud como se puede registrar una marca simil, sin
entrar en una accion de oposicion, sino que por el contrario solo establece prohibiciones
dejando muy amplio el sentido interpretativo de la norma, para la resolucion de este tipo

de conflictos; que bien podria ser subsanado si se consideraria el principio de
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especialidad de la marca a registrarse, y si ello no vulnera algin derechos de la ya

existente en el caso de similitud.

Adicionalmente, la normativa respecto al registro de marcas notorias, genera
gran confusion cuando se trata de un registro de dos marcas notorias similares, ya que
las disposiciones legales no establecen dicha posibilidad, salvo unas muy especificas
que pueden ser mejoradas para mayor efectividad, razon por la cual se ha propuesto
aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares,
basadndose en parametros cuidadosamente establecidos, que respeten los derechos de los
titulares, consumidores y el desarrollo del mercado, los cuales deberian ser incluidos
dentro de las disposiciones legales.

El tiempo de duracion del registro de una marca en la legislacion ecuatoriana es
de 10 afios, segn lo menciona el art. 350 del Codigo INGENIQOS, periodo que puede
ser renovado por periodos sucesivos de igual prolongacion temporal. (Codigo
INGENIOS, 2016)

Finalmente hay que sefialar que el IEPI, mientras exista y no sea sustituida por
otra entidad que se menciona en la nueva ley, es una institucion estatal encarada del
ambito de la regulacion y organizacion de la propiedad intelectual en todas sus
manifestaciones, asi como es también la encargada del conocimiento de reclamos, y
conflictos que se pudieren acontecer entre marcas. Hay que mencionar pero, que la
institucion salvaguarda, protege el derecho de las marcas pero desde la perspectiva del
interés de los propietarios de las mismas, no desde la dptica de proteccion del
consumidor o del mercado, para esa finalidad se encuetar la Superintendencia de

Control del Poder de Mercado.

2.1.3.2. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

Como es ldgico, y se ha mencionado reiteradamente, la creacion y adopcion de
marcas tiene la finalidad de identificar productos y/o servicios para que el consumidor
los identifique en el mercado y adquiera aquellas que justamente destacan por ello,
entonces ldgicamente que una marca, tiene un ambito de aplicacion comercial

eminentemente.
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Los operadores econdmicos, propietarios y creadores de marcas, si bien
adquieren su proteccién de derechos en base a la ley y demés formalidades que se
establece para ello en la entidad ya antes tratada; el &mbito de aplicacion del ejercicio de
una marca es sin duda el mercado, y es ahi en donde acontecen también varias acciones
que pueden perjudicar no solo a los empresarios, como titulares de los derechos de las

marcas, sino a los consumidores, y al mercado mismo.

Explicado ello, esta entidad estatal, la SCPM, fue creada en el afio 2012, como
consecuencia de la aprobacion y entrada en vigencia de la Ley de Regulacién y Control

del Poder del Mercado que fuere aprobada por la Asamblea Nacional en el afio 2011.

En el Ecuador, esta es la entidad la encargado de equilibrar el funcionamiento de
los diversos mercados “previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores
econdémicos nacionales y extranjeros y todas aquellas practicas contrarias a la
competencia que vayan en perjuicio de los consumidores.” (Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, 2017). Se trata de una mision encargada de evitar el
detrimento ilicito de los diferentes mercados que, sin una adecuada regulacion,
desconocerian la ética en el cauce, lo que afectaria directamente al pablico, su principal

fuente para alcanzar una boyante actividad comercial y econémica desde luego.

No obstante, necesario es indicar de manera especifica el ambito en donde la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado ejerce su accionar, puesto que el
mercado es una integracion de varios entes juridicos. Se encuentran bajo control de esta
superintendencia personas naturales, juridicas, publicas, privadas y extranjeras; tengan
fines lucrativos o no. Es capaz ademas, de extender su potestad hacia gremios que
realicen actividades econdmicas fuera del Ecuador y que repercutan en el interés
patriotico. Asi pues, la SCMP ejerce el poder de “Organismo técnico de control, con
capacidad sancionatoria y autonomia, actla de oficio, a solicitud de otro 6rgano de la
Administracion Puablica o a peticion de parte, para regular y prevenir cualquier prejuicio
en el mercado y los consumidores. (Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
2017).

Los principales objetivos de la SCMP son, de hacer del «Buen Vivir» un tema
que se relacione con la ética en el promover y mostrar transparencia en su interaccion
con los mercados; mermar el abuso que hipotéticamente se puede producir en ciertos

mercados; incentivar y reguardar los recursos humanos en el mercado; hacer un correcto
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uso de la Ley organica de regulacion y control del poder de mercado. (Superintendencia
de Control del Poder de Mercado, 2017) . Mediante el cumplimiento de estos objetivos
se buscaria y permitiria el desarrollo de su gestidn; y percatarse del perjuicio que causan

las concentraciones econémicas.

Para consumar sus objetivos, la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado dispone de métodos que afianzan su postura frente a los mercados. Por
ejemplo, esta en capacidad de solicitar informacién para a posteriori realizar un analisis
que permite concluir una determinada coyuntura. Ademas de siempre que sea
inminente, convocar a personas naturales y juridicas, o bien realizar inspecciones para

determinar y erradicar practicas prohibidas.

Las facultades de esta entidad se hallan explicitamente mencionadas en el
articulo 37 de la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, que en
su parte principal la indica como el hecho de “asegurar la transparencia y eficiencia en
los mercados y fomentar la competencia; la prevencion, investigacion, conocimiento,
correccion, sancion y eliminacion del abuso de poder de mercado, de los acuerdos y
practicas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta

Ley.” (Ley Orgéanica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, 2011)

Mientras que en el articulo 38 de la misma ley se mencionan las atribuciones de
la SCPM, que se relacionan al &mbito ya mencionado, es decir el mercado; y por lo
tanto las atribuciones contenidas en este articulo se relacionan a la proteccion del
mercado de practicas que lo perjudiquen por parte de operados econémicos, como la
concentracion del poder en pocos de ellos, subsanar las consultas y dudas de los
operadores econdmicos y los consumidores, a realizar una vigilancia, investigacion y

seguimiento en procura de la salud del mercado y beneficio de los consumidores.

En un ambito muy afin con el tema de la disertacién y que se relaciona con los
parametros que se han enunciado para la permisibilidad de la existencia y registro de
marcas similares es el de la competencia desleal, denominadas en la Ley Orgéanica de

Regulacion del Poder del Mercado como “practicas desleales”.

El articulo 25 las define como “acto o practica contrarios a los usos o

costumbres honestos en el desarrollo de actividades economicas, incluyendo aquellas
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conductas realizadas en o0 a través de la actividad publicitaria. La expresion actividades
econdmicas se entenderd en sentido amplio, que abarque actividades de comercio,

profesionales, de servicio y otras.” (2011, pag. 13)

Se complementa la definicion que presenta la ley, con la enumeracion de las
practicas desleales, que en el caso que se mas se relaciona con las marcas similares y el
conflicto que ello podria causar, el articulo 27 menciona, que estas se consideran:

1.- Actos de confusion.-

2.- Actos de engario.-

3.- Actos de Imitacion.-

6.- Explotacién de la reputacion ajena.- (Ley Organica de Regulacion y
Control del Poder de Mercado, 2011)

Es evidente que la ley hace clara mencion a los pardmetros que se han
mencionado como posibles para prohibir o permitir la coexistencia de marcas similares
en un mismo mercado. Pero hay que aclarar también que esta proteccion que otorga la
ley y que debe procurar la institucion estatal en mencion, es sobre la base de la
proteccion del mercado, del consumidor, antes que la del operador econémico y sus
derechos e intereses, pues como se advirtié para aquello existe otra entidad e instancia

administrativa estatal, como lo es el IEPI.

La ley otorga las facultades regulatorias, sancionatorias y restrictivas a la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pero en el ambito administrativo
especificamente, los articulos 70, 71 y 72 asi lo mencionan, y dejan a salvo la
posibilidad de la instauracion de un proceso judicial civil o penal segin sea el caso y las

circunstancias de caso.

En conclusion, lo que se evidencia luego de haber nombrado a la
institucionalidad estatal relativa a los derechos marcarios en sus distintos ambitos de
accion, es que se puede apreciar que existen dos organismos encargados de un aspecto
que deberia ser tratado en conjunto, si bien es cierto que el interés particular puede
diferir del interés colectivo, del mercado, de los consumidores en este caso, estas
circunstancias, hechos, acciones de las marcas y de los operadores econdmicos asi como
de los consumidores y del mercado se hallan muy relacionados entre si, de ahi que,

tanto el IEPI, mientras exista, y la SCPM, deben realizar labores conjuntas para poder
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proteger los derechos de cada parte involucrada, situacion que actualmente no sucede.
Y, para el caso de interés, mantener una comunicacion para determinar si es permisible
el registro y la coexistencia de marcas similares, desde luego cuando no vulnera
derechos, principios y normas que defienden y protegen cada ley e institucion respectiva

en su ambito y competencias a ellas otorgadas.
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3. ANALISIS DE CAMPO DE LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO MARCARIO

3.1. Anélisis de caso

Con el fin de determinar las posibilidades del registro de dos marcas notorias
similares, es importante realizar un analisis casuistico; en los cuales se podra observar

en qué circunstancias cabria un registro de marcas notorias similares y en cuéles no.

Por otro lado es importante observar los resultados de las encuestas, a través de
las cuales se pretende demostrar que, debido a la notoriedad de una marca en un
mercado especifico, no se estaria afectando a los titulares de esta ni a los consumidores,
induciendo a un riesgo de confusidn entre estos; en vista que ambas marcas gozarian de
notoriedad (Becker, 2016), y del principio de especialidad en la oferta de bienes y
servicios distintos que cada operador econdmico propondria a los consumidores,

justamente por ello diferenciando la marca de cada uno.

También es importante realizar un analisis de los casos en los que
evidentemente, por no cumplirse los parametros que se han establecido y propuesto con
anterioridad, (no producir confusion, no competencia desleal, y no aprovechamiento del
prestigio ajeno) resultaria imposible llegar a registrar ambas marcas notorias, debido

especificamente a que sus productos y servicios son idénticos.

Posteriormente se realizard unas observaciones de los parametros establecidos
anteriormente, con el fin de explicar, las razones por las cuales, con el cumplimiento de
éstos no se estaria violentando ningin derecho al titular o a terceros. También se
explicard en qué consiste y como operaria cada parametro y como este, no afecta
derechos de las marcas, si se aplica el principio de especialidad, sino que se llegaria a

aplicar una coexistencia marcaria pacifica tanto juridica como comercialmente.

La coexistencia de marcas, es uno de los medios que se han asumido en algunas
legislaciones en las que se permite que en el mercado se oferte bienes y servicios de
marcas similares, siempre y cuando estas no incurran en el cometimiento de actos de
competencia desleal, no vulnere el interés de los titulares de la marca y por sobre todo

no afecten el interés colectivo al causar un consumo por asociacion o por confusion.
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3.2. Caso marcas similares con diferente especializacion

La aplicacion del principio de especialidad en el registro de marcas notorias
similares, se ha propuesto con el fin de evitar conflictos marcarios, en vista que no
violenta ningun derecho obtenido o reconocido por le ley a los titulares de la marca, ni a
los consumidores, mientras y cuando se observen y cumplan los pardmetros que se han

establecido y se han nombrado reiteradamente.

A lo largo de esta disertacion se ha establecido que es fundamental para que se
aplique el principio de especialidad, que las marcas notorias similares tengan una
diferente especializacién en cuanto a sus productos y servicios, debido a que la
notoriedad que tiene cada marca dentro de su mercado se relaciona directamente con el
tipo, o clase de bienes que han ofertado, y ello permite justamente que los consumidores
las identifiquen con los productos y servicios correspondientes, como se podra observar

en los resultados de las encuestas que se realizaran a varios consumidores.

Se presenta a continuacion casos en los que se evidencia que la aplicacion del
principio de especialidad en el caso de marcas similares permite una diferenciacion
entre los bienes y servicios que ofertan distintos operadores econdmicos Yy evitaria
causar confusién en el mercado y por lo tanto también vulnerar intereses de los titulares

de las marca similar.

3.3. Colt (armas de fuego) - Colt (Techonology services -

telecomunicaciones) — Colt (Productos alimenticios)

Introduccion

La coexistencia marcaria, ha sido una realidad a nivel mundial; por ello en
algunos paises como Estados Unidos de América, han optado por los acuerdo de
coexistencia marcaria (Nanayakkara, 2006, pag 4), en otros como Colombia,
simplemente se ha permitido el registro de marcas notorias similares con diferente
especializacién. Por ello, se analizara el caso de las marcas COLT, una de ellas es
especialista en la manufacturacion y venta de armas de fuego (Colt's Manufacturing
Company LLC, 2017), la otra es una empresa encargada de fabricacion de productos
para la destruccion de animales dafiinos, cuya marca comercial la registraron como

COLT (Colt - plaguicidas y productos quimicos, 2003) y la ultima es una empresa que
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se maneja en el campo de la tecnologia y las telecomunicaciones (Colt Technology
Services Group Limited, 2017). Como un punto adicional, para evidenciar la posibilidad
de la coexistencia de una marca notoria similar, existe el caso de la marca de cervezas
norteamericana COLT 45, la cual naci6 en Texas, EEUU; es ampliamente conocida por
los consumidores de cervezas, especialmente en los Estados Unidos de Ameérica, esta
marca coexiste en el mercado con la marca COLT de manufacturacion de armas de

fuego desde 1963, lleva su nombre como honor a un jugador de futbol americano.

Como se puede observar la coexistencia marcaria, estd presente en este caso e
incluso a nivel mundial, y es precisamente este hecho el que crea la necesidad de regular
el registro marcario, en caso de una similitud de marcas notorias, con el fin de dar paso
al desarrollo , crecimiento y ampliacion del mercado, siempre cumpliendo las normas de

propiedad industrial.

Es asi, que se busca aplicar el principio de especialidad en el registro marcario,
con el fin de precautelar el cumplimiento de los derechos de los titulares y

consumidores, sin crear barreras que impidan el libre desarrollo del mercado.

Se presenta a continuacion un cuadro explicativo y comparativo de la marca
similar COLT, con sus variantes y distintos giros de negocios en que esta ha sido
empleada, evidenciado ello que existia una diferente especialidad y por lo tanto
consumidores a los que estaba dirigida la produccion y oferta de estos operadores
econdémicos. Efecto que desvirtuaria la confusion, competencia desleal y el

aprovechamiento del prestigio ajeno en la utilizacion de marcas similares.

colt (@)

control de plagas

COLT, armas de fuego

Powered by

=== COlL

”"@ COLT, comunicaciones
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Cuadro 9 Explicativo de las marcas notorias similares " COLT"

Colt’s Manufacturing Company LLC

Su reputacidn es internacional en el
mercado de fabricacion de armas de
fuego

Colt Technology Services Group
Limited

Empresa dedicada al servicio de red y
comunicaciones de clase mundial a
empresas de informacion intensiva

Tiene prestgio a nivel de Europa, Asia y
EEUU, en el campo de la comunicacion
informatica y red de empresas

~

COLT
Marcas
notorias COLT
similes

COLT

Empresa dedicada a fabricacion de
productos para la destruccion de
animales dafiifios

Es una marca comercial ampliamente
reconocida en su sector comercial,
principalmente en Colombia

Fuente: http://www.colt.net ; http://www.colt.com ; www.finca.co

Elaboracién: Karla Torres

.

Empresa inicio en |

EEUU, en 1836

)

Registro vigente en
Colombia

N

Registro vigente en
Colombia hasta
2023

By

Como se puede observar en el organizador, existen tres marcas notorias

denominadas COLT, si bien no se entrelazan las tres en un mismo pais; se da el caso que

la marca COLT de manufacturacién de armas de fuego y COLT de servicios tecnoldgicos

comparten un mercado territorial; y por otro lado la marca COLT de armas de fuego y la

marca COLT de productos alimenticios, comparten mercado territorial en Colombia,

donde ambas se encuentran registradas y gozan de los derechos marcarios.

Conclusiones en el caso.

Con estos antecedentes, en el proceso No. 43-1P-98, sobre el registro de marcas

similares, como el caso COLT, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en un
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documento expresa un analisis sobre derecho marcario y la procedencia o no del
registro de una marca similar.

En el contenido de la parte considerativa, se enuncia un criterio importante sobre
la confundibilidad de los signos marcarios, estimando que cuando existen casos como
este, y los productos y servicios que se ofertan con esos signos similares, asi como los
productos también corresponden a una misma clase, ello constituye una exclusion de
registro de una marca similar, pues existe un claro riesgo de confusion entre los
consumidores. (Interpretacion judicial de los Art. 81y 82 L. h), 83 b),96,113,128,146 y
147 de la Decicion 344 de la C del AC., 1999, pag. 20)

El documento menciona que la distintividad “es parte de una competencia en el
mercado, en tanto que la confundibilidad entre signos, es una de las representaciones
méas comunes de una desleal competencia, que en ningun instante protege ni trata de

proteger el derecho marcario o la propiedad industrial.”

Por lo tanto se excluye de poder registrarse marcas similares que puedan causar
confusion y competencia desleal de otra. Hay que sefialar, que ello se refiere, o por lo
menos asi se ha de entender en el caso de la competencia desleal, esta se produciria
cuando los productos o los servicios ofertados por parte de otro operador econémico
posean similitud con la marca primigenia a que se asemeja a la marca nueva. A este

fendmeno, el documento lo define como “relacioén o vinculacion entre productos.”

Otros de los parametros de diferenciacion en el caso presente, es segun la
resolucion, que los canales de distribucién, son diferentes en el caso de los productos, y
ello constituiria una base mas de diferenciacién. Obviamente las armas, los productos de
comunicaciones, y los alimentos plaguicidas, poseen una clara y diferente forma de
ofertarse y de expenderse. Situacién que ayudaria a la diferenciacion lucida de las

marcas similares en este caso.

Asi entonces puede mencionarse que el principio de especialidad sigue este
orden en su aplicacion: la naturaleza del bien, del producto, servicio; los canales de
distribucion, los canales de comercializacién, y ello permite, como se dijo establecer
una cara diferencia del origen, de la especia y de al marca de la que proviene cada
producto o servicio, evitando ello a confusion en el consumidor. (Palau Ramirez, 2005,
pag. 149)
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Por lo tanto, establecida la diferenciacion de la manera explicada, los
consumidores pueden claramente distinguir entre un producto y otro, lo que, ademas de
desvirtuar el riego de consumo por asociacion o confusion, elimina la competencia
desleal y de las vulneraciones posibles a los derechos marcarios de los titulares.
(Interpretacion judicial de los Art. 81 y 82 L. h), 83 b),96,113,128,146 y 147 de la
Decicion 344 de la C del AC., 1999, pag. 30)

3.4. Caso BIMBO, excepcion del principio de especialidad.
Antecedentes

En el afio 2001, en Colombia, la empresa LA PAZ INTERNACIONAL S.A,
presentd a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la
marca BIMBO, para designar a sus productos contenidos en la clase 25 del acuerdo de
Niza, referentes a indumentaria para personas, tales como vestidos, camisetas,
pantalones, bermudas, faldas, sombreros, zapatos, zapatillas, pantalonetas.
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

En el mismo pais, la sociedad empresarial GRUPO BIMBO S.AB. DE C.V, ya
tenia registrada la marca BIMBO, desde al afio 1994, para designar su productos
referentes a panaderia, pan, pasteleria, confiteria, café, cacao, azlcar, arroz, y demas
establecidos en la clase 30 de la clasificacion Internacional de Niza. (Grupo BIMBO,
2015, pag. 63)

El Grupo BIMBO presentd su oposicion que la empresa LA PAZ
INTERNACIONAL S.A., proceda a intentar registrar su marca similar aduciendo la
irregistrabilidad, fundamentando su oposicién al contenido del literal h) del art. 136 de
la Decision 486 del 2000, que menciona las causales que imposibilitan la inscripcion y
registro de una signo , marca similar. En el caso, el literal en mencion, hace referencia a
tal negativa cuando ‘“consistan en un color aisladamente considerado, sin que se

encuentre delimitado por una forma especifica.” (Decision 486, 2000, pag. 32)
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Cuadro 10 Explicativo de las marcas notorias similares "BIMBO"

BIMBO
Marcas
notorias
similes

BIMBO

BIMBO (productos de reposteria)

Dulces placeres

Fuente: http://www.grupobimbo.com
Elaboracién: Karla Torres

la sociedad LA PAZ INTERNACIONAL
S.A. solicita registro de la marca
denominativa BIMBO para identificar
productos dentro de la clase 35 de la
Clasificacién Internacional de Niza

café, té, cacao, azucar, arroz, pan,
pasteleria y confiteria

GRUPO BIMBO S.AB. DE C.V. (Antes
CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.) tiene
registrada la marca BIMBO desde el afo
1994, para identificar productos
comprendidos en la clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

vestidos, camisetas, chalecos,
pantalones, jeans, pantalones
cortos, bermudas, faldas, zapatos,
zapatillas, sombreria.

L

BIMBO (productos de vestir)
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Resolucion del caso.

En febrero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, en
la resolucion No. 11636 niega la solicitud de registro de la marca BIMBO para ropa, e
indumentaria de vestir solicitada por la empresa LA PAZ INTERNACIONAL S.A., y se
declarar en el mismo documento la notoriedad del marca mencionada perteneciente al
grupo del mismo nombre dedicado a la produccion de mercancias de reposteria.

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2003)
En la mencionada resolucién, se menciona que;

[...] BIMBO es un signo que viene siendo usada dentro de gran parte
del territorio nacional, durante los afios de 1997 y 2000, para la promocion de
productos de panaderia y reposteria, marca que ademas ha tenido una fuerte
inversion en publicidad a lo largo de los afios 1997 y 2000 [...] obteniendo una
respuesta satisfactoria por parte de los consumidores, quienes reconocen a
BIMBO como una de las mejores marcas en lo concerniente a productos de
panaderia y reposteria [...] , lo que a su vez refleja un alto grado de
conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente, la obtencion
de una posicién relevante en el mercado, asi como su alto grado de
distintividad. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2003)

Se colige de lo citado que la entidad estatal, le otorga la jerarquia de marca de
notoriedad a BIMBO (reposteria), y que ademas posee un prestigio que lo ha ganado
por la calidad de sus productos y la inversién publicaria que ha realizado.

En virtud de ello se pronuncia, sobre ello excepcionando el principio de especialidad en
este caso, por cuanto le otorga a la marca una proteccion de alto renombre, que la deja
fuera del alcance y aplicacion del principio de especialidad en este caso. De esta manera

la resolucion expresada la autoridad menciona;

En efecto, la causal de notoriedad prospera sin importar los productos o
servicios que distinga cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusién o asociacion con el titular del signo notorio o de asociacion con los
productos o servicios.

Asi, la ruptura del principio de especialidad no sucede en todos los
casos, pues si bien la norma menciona “cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplica el signo” (decision 486) dicha frase esta unida por
una coma a los siguientes requerimientos: [...] cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios [...]. (Resolucion No. 11636) (Superintendencia de
Industria y Comercio, 2003)
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En este caso, el principio de especialidad se inobserva a la hora de la negativa de
registro de la marca idéntica, por cuanto BIMBO (reposteria), se ha constituido en una
marca de alto renombre, reconocida por los consumidores, y por lo tanto, y debido a que
otra marca intenta utilizar un denominacion, y color similar a la primera, se produciria
en el mercado y los consumidores un inminente riesgo de asociacion y por lo tanto una

consumo por confusién. (Resolucion No. 11636)

En este caso si bien las marcas por su especialidad no son confundibles, la marca
si lo es, el signo, por cual para exceptuar la aplicacion del principio de especialidad en

este caso, la marca BIMBO, de reposteria, es considerada como de alto renombre.

La autoridad colombiana, menciona que en la Decision Andina 486, no establece
en su contenido una clasificacion de las marcas en notoria y renombradas, por cual es
necesario que la entidad asuma la potestad de decidir aquello en este caso para proceder

a la resolucion.

1.5.1. Caso DOLEX , marcas similares

Antecedentes

En el afio 2004, la empresa DOLEX DOLLAR EXPRESS, INC, propuso la
solicitud de registro de la marca DOLEX, para identificar su giro de negocio en la
prestacion del servicio de transferencia de dinero, mismo que segin el convenio de
Niza, pertenece a la clasificacion 36 del mencionado documento, que estima en esta
categoria a ofertar es la “seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;

negocios inmobiliarios.” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

A esta pretension de registro se opuso la sociedad SMITHKLINE BEECHAM
COLOMBIA S.A. que poseia un producto de la marca DOLEX para designar e
identificar a un medicamento, analgésico, articulo el cual se halla dentro de la clase 5ta.
de la categorizacion Internacional de Niza, concerniente a “Productos farmacéuticos y
veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apdsitos; material para

empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales
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daninos; fungicidas, herbicidas.” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
2016)

Cuadro 11 Explicativo de las marcas notorias similares "DOLEX"

Servicios de transferencia de dinero,
servicios comprendidos en la clase
36 de la Clasificacién Internacional
de Niza
DOLEX
SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA DE DINERO
Marcas -
notorias .
similes SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA
S.A. marca DOLEX registrada para
identificar analgésicos dentro la clase
52 Internacional
\ v
DOLEX
ANALGESICO, (medicamento)
Elaboracion: Karla Torres
DOLEX (Transferencias de dinero) DOLEX (Farmacéutico /analgésico)
l o
L, , 8
Financial Services

Fuente: http://dolex.com/ y https://www.dolex.com.co/ (analgésico)
Resolucion

En un principio, la oposicion de la marca Dolex del producto farmacéutico, fue
aceptada y por lo tanto se negd el registro de la marca simil concerniente al
ofrecimiento de transferencias de dinero, pero esta decision fue objetada por el titular de

esta ultima empresa.
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En la instancia ultima sobre este litigio administrativo, la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, en la resolucion No. 36391, del 22 de julio de 2009,
revocd la decision adoptada en julio del 2004 signada con el No. 14449, y por lo tanto
se no se dio paso a la pretension de SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y su
analgésico DOLEX, permitiendo el registro de la marca idéntica dedicada a las

operaciones de dinero.

En este sentido la resolucién se pronuncid, y fundamentd su decision

expresando, en su parte principal, lo siguiente;

[...], si bien esta Delegatura no puede, de ninguna manera, desconocer
que las marcas base de la oposicion son notoriamente conocidas para distinguir
analgésicos, ello no es determinante para negar el signo solicitado a registro,
toda vez que los servicios de transferencia de dinero son sustancialmente
diferentes a la produccién y distribucion de productos farmacéuticos.(
Superintendencia de Industria y Comercio, Resolucion No. 14449 del 28 de
Junio de 2004, Expediente No. 01 — 2241)

La resolucion realiza, en primer término, una explicacion detallada definiendo
que la empresa DOLEX DOLLAR EXPRESS, presta un servicio de transferencias de
dinero tanto a nivel nacional (Colombia), como a nivel internacional, sobre todo de

remesas provenientes de los migrantes colombianos en otros paises del mundo.

Menciona el mismo documento, en igual sentido considerativo, que
SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y su analgésico DOLEX, constituyen un
producto y oferta de este, dedicada a un farmaco analgésico destinado al alivio del dolor

en los seres humanos.

En consecuencia de lo mencionado y dadas las caracteristicas propias de cada
producto como se describieron, y, pese a tener una marca similar, y aunque ambas
tienen una notoriedad evidente, no existe un riesgo de confusion en el mercado de este
tipo de productos, ni que los consumidores puedan establecer una asociacion entre los
mismos. De hecho, al ser una marca notoria cada una de ellas, y, sobre todo la del
analgesico, es improbable que se la asocie esta con un servicio muy distinto al de su

objetivo y oferta de mercado.
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Tampoco incurren las marcas materia de este caso, en el aprovechamiento del
prestigio ajeno de la otra, dado el principio de especialidad que las diferencia y que por

consiguiente las separa en su concepcion comercial.

En lo referente a la dilucion de la marca, o de su fuerza comercial y/o
publicitaria, en el caso, es totalmente divergente, pues cada marca posee, como se dijo,
distintos consumidores y acciones publicitarias y de difusion en el mercado; y cada
signo ademas se diferencia del otro en su identificacion, de ahi que no se evidencia una
dilucion de marca en ningun aspecto de la marca oponente, y ni quiera de la que
pretende el registro. Por lo que incluso, ni siquiera se confirma entre estas una rivalidad

comercial que podria tratar de fundarse como argumento para la negativa de registro.

Por lo expuesto, y en aplicacion del principio de especialidad, que diferencia a
las marcas materia del caso, la autoridad concedid el registro de la marca DOLEX para
las transferencias de dinero, puesto que, como se dijo, no vulnera en su reconocimiento
y registro ningin aspecto juridico, legal, o doctrinario que proteja a las marcas

preexistentemente registradas.

Es necesario sefialar que en el caso de los medicamentos, como Novoa sostiene,
existe una particularidad en la denominacion, en las marcas de estos y su similitud con
otras e inclusive entre marcas similares de la misma especie, puesto que los productos
farmacoldgicos pueden ser identificados de tres maneras: con el nombre quimico, el
nombre genérico y la marca del producto farmacéutico. Esta posibilidad de denominar a
un producto bajo una denominacién, o una marca, amplia la posibilidad de que existan
similitudes entre marcas y productos de esta especie. Asi por ejemplo, pueden existir
dos productos farmacoldgicos, que posean el mismo componente quimico y cuyo marca
o nombre haga alusion a ese componente, por lo que obviamente sera similar su

denominacion, su nombre.

El autor sostiene que en estos casos, la prohibiciéon relativa, es aplicada
generalmente por la institucion estatal encargada de la regulacion de estos aspectos,
tomando en cuenta siempre, el interés del consumidor, de no causar confusion en el , y
asi tampoco incurrir en acciones de competencia desleal. (Fernandez-Névoa, 2009, pag.
15)
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Fernandez Merino, a este respecto menciona que estos casos de confusion de
marcas, de denominaciones de productos farmacoldgicos son de suma gravedad, por
ejemplo en el afio 2005, acontecid en los Estados Unidos un perjuicio de confusién
entre los consumidores, propiciado por el error en la toma de medicacion derivada de
nombre y marcas similares de este tipo de productos. Por ejemplo los medicamentos
FLOMAX y VOLMAX provocaron graves trastornos de salud e incluso la muerte de

algunos pacientes. (Sanchez Merino, 2009)

Asi en casos como este, es la entidad estatal, la encargada de resguardar el
bienestar de los consumidores en primer lugar, antes que el interés de los productores
farmacéuticos, y establecer medidas suficientes para diferenciar entre productos de

similar composicion quimica.

3.5. Caso marcas similares con misma especializacion

1.5.2. Marbar S.R.L (Clase 37)- Marby S.A (Clase 37)

Antecedentes

Marbar S.R.L. es una empresa argentina fundada en 1993, cuyas actividades
estan encaminadas a la prestacion de servicios en el area petrolera, especialmente en
“fluidos de perforacion y servicios para la industria petrolera.” (Marbar SRL, 2016, pag.

6). Estos servicios se hallan clasificados como clase 37 en el convenio de Niza.

Por otro lado, la empresa argentina también, Marby S.A., fundada hace mas de
40 afos, ofrece servicios en el area metallrgica, planos laminados de acero, tubos de
este material y demés aspectos relacionados a esta actividad. (Marby S.A., 2017, pég.
6).Los servicio que presta Marby S.A., también se encasillan dentro de la clase 37 del

arreglo de Niza.

Los signos distintivos de las respectivas empresas son lo que a continuacién se

presentan;
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Fluidos de Perforacion, Terminacion
y Servicios Petroleros.

| V1 .
MARBAR Marby . m

Servicios petroleros y Servicios metalurgicos

metalUrgicos petroleros

Fuente: http://www.marbar.com.ar/ y http://www.marby.com.ar/

Cuadro 12 Explicativo de las marcas notorias similares "MARBAR" y "MARBY"

Marbar S.R.L

Marcas notorias
similes !

)

Marby S.A.

Elaboracién: Karla Torres

Resolucion.

.

Oferta;
Clase 37 del Arreglo de Niza

/

Servico de fluidos de
perforacion, terminacion y
servicio petroleros.

Oferta:
Clase 37 del Arreglo de Niza

Servicio Metalurgicos, tubos
estructurales, laminados de
acero.

La empresa MARBAR S.R.L., propuso el registro de su marca a fin de distinguir

los productos que ella oferta dentro del mercado, propuesta que objetd la empresa

MARBY S.A., “por considerarla confundible con el registro de su propiedad “marby”

(mixta), inscripto en la clase 37 del nomenclador internacional bajo el n° 2.036.226,
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respectivamente.” (Marbar SRL C/ Mrby S.A. Cese de oposicion al registro de marca,
2013, pag 4)

En la primera instancia del proceso, la accion fue denegada, puesto que a criterio
del Juez, en este caso sostuvo en la sentencia que “los signos enfrentados aparecen
como inconfundibles en tanto se advierten diferencias que se proyectan en la caligrafia
que adoptan ambas marcas.”

Tambien agregd el operador de justicia a este respecto que por el tipo de
negocio, y servicios que presta la empresa, mismos que concuerdan con la clase 37 del
arreglo Niza, los costos, y el mercado en que se desenvuelve, la trayectoria que posee
cada una de las partes (cada empresa y su marca), y los consumidores a los que esta
dirigido este negocio, no cabe aducir la posibilidad de confusién, puesto que se halla la
marca y la empresa claramente identificadas por los motivos ya expuestos por parte de

caca segmento de clientes que cada marca posee.

Este fallo judicial fue apelado por ambas partes fundamentando su accionar, en
la consideracion que el juez realizo al hacer de la denominacién literal que contenia la
marca, misma que versaba en que solo coinciden en la particula gramatical “MARB” y

que ello constituye casi la totalidad de la marca y denominacion de la empresa.

Adujeron ademas las partes de acuerdo a su interés de defender su derecho sobre
la marca, que el juez no tomd en cuenta que las empresas materia del litigio prestan sus
servicios en la misma area industrial y categoria 37 de la clasificacion de Niza, razén
esta que podria conllevar a la confusion de los consumidores y el mercado, pues tanto la
marca y los deméas parametros de aplicacion como, los canales de distribucion y
comercializacion podrian en algunos caos ser similares también y por lo tanto podria

existir eventualmente una confusion en el mercado y en los consumidores.

Por otro lado, alegé una de las partes interesadas que es un error tomar en
consideracién a la marca en un sentido numérico de las letras que coinciden con la otra
marca (particula gramatical), pues esta, al momento de verse, de mirarse, el consumidor
no realiza tal ejercicio de discernir una diferenciacion, es decir, la marca se ve, se lee y
se identifica en su conjunto y no por letras separadas. Fundamento que desde luego
tiene asidero y razon, pues la identificacion, visual y sonora de una marca no es

dispersa, separada al momento de la percepcion sensorial de la misma por parte del

109



consumidor, y de las personas en general, sino que la percepcidn sensorial mas bien es

en conjunto, es decir se identifica un todo.

Por estas razones, la sentencia antes emitida incurriria en errores de forma y
fondo por lo que debia dejarse a la misma sin efecto y proceder a resolverse tomando en

cuenta las razones y argumento de los proponentes y que ya se ha mencionado.

En la sentencia de segunda instancia, de hecho, el juez tomd en cuenta estas
observaciones planteadas por el proponente de la demanda y sefialé que efectivamente,
la similitud de las marcas puede propiciar una confusion en los consumidores.
Asimismo que en la sentencia anterior no se tomo en cuenta el deber de la autoridad de
prestar la debida proteccion que manda la ley a los derechos de los titulares de las

marcas.

Es necesario mencionar que le Juez a la hora de fundamentar juridicamente su
fallo, sostuvo que para ello es necesario mencionar las reglas en debe basarse
doctrinariamente el derecho marcario, y estas fueron mencionadas de la manera que

sigue:

1. Se debe centrar el andlisis en estos casos de marcas similares, mas a las
semejanzas que a las diferencias entre las marcas enfrentadas.

2. Basta que exista un parecido, grafico, fonético o conceptual para que se
proceda a prohibir la coexistencia de las marcas similares.

3. En caso de que exista alguna duda reflexiva sobre el criterio que resolvera el
enfrentamiento de las marcas, se preferird o se dara preminencia a la marca
ya registrada.

4. Determinar la aprehension reflexiva que produce la marca en los
consumidores. Es decir, saber el efecto que una marca produce en el
consumidor a la hora de identificarla.

5. Permanencia de la aprehension reflexiva en los consumidores.

6. Solucion justa de la controversia en favor del bien comin primeramente y
particular después. (Marbar SRL C/ Mrby S.A. Cese de oposicion al registro
de marca, 2013, pag 4)

En otra seccion del proceso, el juez realiza un andlisis gramatical, fonético, y

visual de la lectura e identificacion de las marcas en cuestion, llegando a la conclusion
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gue no hay posibilidad de confusion entre la mismas, aunque prestan un servicio y/o
productos contemplados en una misma clasificacion (Niza), pero incluso dentro de esta
categoria existe una gradacion de productos, que en este caso, no produce confusion
alguna, puesto que al ser oferentes de servicio altamente técnicos, cada empresa y su
respectiva marca posee un mercado y consumidores exclusivos y diferentes entre si, por
lo tanto ello refuerza el concepto de la no confusion en este caso, y consecuentemente

no hay una afectacion de los consumidores ni del mercado.

En consecuencia de lo mencionado, en sentencia se desestimo la accion de
objecion de registro presentada por MARBY S.A. y se permitié el registro e inscripcion
de la marca MARBAR SRL. (Poder Judicial de la Nacién Sala Civil y Comercial
Federal Il Causa n° 6009/2008).

3.5.3. Caso BARCELONA FCB (Espafia) y BARCELONA S. C. (Ecuador).
Antecedentes.

En el Ecuador existe el equipo de futbol de la liga profesional y marca
“Barcelona Sporting Club” con similar signo, colores y distintivos al del equipo
deportivo de futbol profesional del Barcelona de Espafia (FCB Barcelona). Ello se
produjo como consecuencia de que en el Ecuador, desde al afio 1925, un grupo de
personas nativas de esa localidad, Barcelona -Espafia formaran un equipo de futbol para
que participe en el campeonato local de futbol. Al ser nativos de esa ciudad los
inmigrantes catalanes en Guayaquil, decidieron acoger todos los distintivos de su club

favorito para adoptarlo en el equipo de formaron.

Con el trascurrir del tiempo el equipo ecuatoriano empez6 a adquirir gran

popularidad en la ciudad de Guayaquil y en el pais entero incluso.

El problema de las marcas similares y su resolucién de coexistencia de las

marcas.

Con estos antecedentes, en el afio 2013, el Futbol Club Barcelona de Espafa
presento en el Ecuador una solicitud de registro de su marca, misma que fuere objetada
por el Barcelona Sporting Club de Ecuador (Guayaquil), puesto que estos Gltimos
habian procedido ya al registro de la marca con anterioridad en la institucion

ecuatoriana competente para tal finalidad (IEPI).
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Durante el proceso administrativo en la entidad estatal, ambos titulares de cada
marca presentaron sus respectivos respaldos que sustentaban su peticion y su objecion

respetivamente.

Aducia el equipo ecuatoriano en sus argumentos a favor, todas las reglas y
normativas nacionales e internacionales que ya se han mencionado y se han estudiado,
como el Acuerdo de Paris de 1885, la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual que los
amparaba, segun ellos. Asi también, expuso el defensor del BSC, que ha habido una
coexistencia pacifica de las marcas en el ambito nacional, del Ecuador, que no se han
suscitado problemas de ningun tipo, ni de confusion, ni de competencia desleal, entre
las marcas, dado que el consumidor diferencia claramente ademéas los dos signos y
productos provenientes de las marcas y clubes materia del litigio administrativo. Es
decir, y se ha de insistir en ello, la existencia de marcas similares se ha producido en

una convivencia pacifica de las mismas en el mercado ecuatoriano.

En tanto que el club espafiol aducia que su marca tiene una data y
reconocimiento desde el afio 1925, afio en que fuere fundado el club, misma que se ha
ido incrementado a nivel local, de Espafia y mundial inclusive, dada la fama y

trayectoria de muchos de los jugadores que posee y del club en si.

Como puede apreciarse en la gréfica que a continuacion se indica, la similitud de

las maras de cada institucion es evidente.

Gréfico 1 Marcas Similares FCB Barcelona Espafia y Barcelona Ecuador BSC

Barcelona de Barcelona de
Espafa Ecuador

Fuente: https://www.fcbarcelona.es/ y http://www.bsc.ec/
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Sin embargo de todo el conflicto que se hubiere desatado en torno al registro de
estas dos marcas similares, y que la marca ecuatoriana poseia ya el registro de la suya
con anterioridad; se llegd a un acuerdo de las partes en torno a la convivencia de cada
marca. Resolucién que fuere abalada y legaliza por el Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual, IEPI, en el proceso resolutivo No. IPEI-UIO-PI-SD-2012-33114-
RE-AZ correspondiente al registro de la marca FBC Barcelona & Disefio.

Dentro del proceso se enuncia varios conceptos juridicos y doctrinarios sobre

marca Yy su concepcion juridica y los efectos legales de la misma.

En la parte de interés para la investigacion, en referencia al registro de marcas
similares, la autoridad estatal, el IEPI, emite en el numeral 3, el criterio, que de acuerdo
a ley, permite que las partes en cualquier parte del proceso puedan llegar a un acuerdo,
en este caso relacionado al registro de marcas similares y su coexistencia. (Tramite No.
IEPI-UIO-PI-SD-2012-33114-RE-AZ, 2014)

En el numeral 5to., de la Resolucién se menciona que en este caso las marcas

“han coexistido de hecho pacificamente en el mercado sin reclamaciones, [...]".

En esta misma circunstancia, en el texto que fundamenta al resolucion, se
presenta un criterio emitido por el Tribunal de la CAN, (Comunidad Andina de
Naciones) que se habia ya pronunciado con anterioridad en una resolucion de un
conflicto similar, en que respeto de la coexistencia de marca establece una coexistencia
pacifica de larga data, es decir, por varios afios, sin especificar cuantos, se ha de

entender que esa situacion justamente desvirtda la confundibilidad de las marcas.

El mismo numeral antes mencionado, alude a una reflexion doctrinaria referente

al tema planteada por Otamendi, quien en sus ponencias ha expresado lo siguiente:

Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en
que se discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en
pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado
confusiones es la mejor prueba de la inconfundibildad, y asi se lo ha
reconocido. (2003, pag. 204)
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Otamendi menciona a la temporalidad de las marcas, y a la coexistencia pacifica de las
mismas en el mercado como factores que permiten y fundamenta la convivencia en el
mercado de marcas similares. Estima que es especialmente importante el hecho de que
si dos marcas similares han compartido un mercado y ello no ha causado problemas
entre ellas y sus consumidores, ello constituye una prueba de la singularidad que cada
marca posee, de ahi que en casos asi no cabe mencionar la confusién como causa de

desestimar un registro.

Hay que afiadir, a lo mencionado que en la resolucién también se menciona una
parte de la Decision 486 pertinente al caso, misma que sobre la convivencia de marcas

se pronuncia en los siguientes términos:

Una coexistencia pacifica, extensa en numero de afios y sin
reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorizacion
tacita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca,
pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusion, una causal que
doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sélo nulidad
relativa, bien podria subsanarse con esa autorizacion -expresa o tacita- o con la
desaparicion de la confusion. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en
defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una sefial de aceptacion de los
hechos asi como la presunta diferenciacion de los dos signos. Si no ha existido
confusion por muchos afios, la nulidad por esa causal no tendria el objetivo y
fines que la norma persiguio: defender a los consumidores vy al titular marcario.
En ese caso, la causal de confusién mas bien se ha revertido en favor del
segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados
semejantes habria logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusion y
crear, mas bien, la inconfundibilidad y la diferenciacion entre ellos.
(Interpretacion prejudicial de los articulos 134 literal a),136 literal a) y 150 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina., 2012)

Puede deducirse del texto citado que a mas de los puntos mencionados por
Otamendi, que coinciden con la interpretacion de la Decision 486 en algunos aspectos.
Sin embargo un punto importante a resaltar, es la tacita aceptacion de la existencia de
otra marca similar por parte de un titular anterior de un signo/marca analoga. La no
realizacion de ningin acto de reclamacion por parte del primero en registrarse

constituiria una aceptacion implicita de aceptacion de convivir con otra.

Entraria en este sentido en juego otra vez el factor confusion del mercado y
consumidor en medio de la coexistencia de marcas similares, y la llamada a tal

regulacion seria la institucion estatal con tal competencia. Se reafirma entonces que los
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pardmetros que se han venido mencionado a lo largo de la disertacion son sin duda
decisivos a la hora de permitir o no la coexistencia de marcas similares, pues cuando no
opera ningun perjuicio en el mercado, los consumidores y los titulares de las marcas
seria plenamente viable.

La resolucion transaccional concluyd mencionando, en el informe del IEPI, para
permitir el convenio, de acuerdo al Numeral 6to., que el registro de la marca solicitada
FBC FC BARCELONA & disefio, no constituye una vulneracion de los derechos de los

consumidores.

Finalmente y por todo lo mencionado en resumen, se otorgo el registro al FC
Barcelona basados en el acuerdo transaccional celebrado entre las partes interesadas y
ya mencionadas anteriormente en el sentido de permisibilidad y factibilidad de la
coexistencia de marcas similares que no causan confusion en el mercado y
consumidores, no constituye ningin acto de competencia desleal, ni aprovechamiento
del prestigio ajeno, ninguna otra causal que merme los derecho de las marcas

respectivamente.
3.6. Analisis final — parametros para el registro de marcas similares.

Se ha evidenciado a lo largo del presente trabajo que si bien el derecho protege
los derechos de los propietarios de las marcas, por razones justas y ldgicamente
entendibles, como el hecho de proteger el lucro que de ello pueden obtener por sus
creaciones e innovaciones, en distintos campos, asi como en emprendimientos. Por otro
lado, no es menos cierto tampoco que esta proteccion a los titulares de las marcas sea
una restriccion ciega de obstaculizar cualquier otra forma de desarrollo de la economia

y dinamismo comercial de un Estado, de una regién, o incluso mundial.

El derecho, y en si las legislaciones de los Estados estan dirigidas a la proteccion
de los derechos de los creadores y duefios de las marcas pero también a la proteccién del

mercado y de los consumidores, desde un punto de vista colectivo, del bien comdn.

En este sentido, se puede decir, que de las causas, procesos, y resoluciones que
se han presentado, asi como de posiciones doctrinarias, se colige que existen parametros
que se toma en cuanta concretamente para determinar el registro de una marca y de una
similar, y evitar vulneracion de los derechos tanto de la colectividad, de los

consumidores como de las personas titulares de derechos marcarios.
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Se podria decir que son dos principalmente los ambitos en que operan las
consideraciones de los pardmetros de las autoridades y la legislacion para proceder a

permitir o resolver problematicas de registro o coexistencia de marcas similares.

Asi, en un ambito individual, tendiente a la proteccion de los derechos de los
titulares de las marcas, se puede establecer que, el riesgo de dilucion de la fuerza
distintiva, y el aprovechamiento del prestigio ajeno son dos parametros fundamentales a

la hora de tomar en cuenta en los casos del registro de marcas similares.

Desde la perspectiva de la proteccion de un bien colectivo, comudn, como es el
mercado, y los consumidores, la ley, la jurisprudencia y la doctrina estima que los
pardmetros a tomarse en cuenta serian principalmente, el riesgo de confusién, y el
consumo por asociacién que se deriva de ello; asi como la competencia desleal, que

desde luego topa &mbito individuales y colectivos como los mencionados.

Sin embargo de esta clasificacion presentada, es preciso sefialar, que estos
pardmetros no operan por separado, sino todo lo contario, estan intimamente
imbricados, es decir, relacionados entre si por las circunstancia que operan en la
produccidn, el trafico, la comercializacion y la adquisicién de bienes y servicios dentro

de un mercado.

En virtud de lo mencionado, presentan a continuacion entonces, en qué consisten
concretamente cada parametro y como se valoria, operaria este en el caso de la

permisibilidad de registro y/o coexistencia de marcas similares.

3.6.1. Dario a causa de la dilucion de la fuerza distintiva de una marca.

La funcion de marca es la distincién del producto de los demés de su especie,
para que el consumidor pueda identificarla y adquirirla de manera inmediata. Este hecho
comprende un proceso continuo de mantenimiento de la calidad que el producto
garantiza al poseer una marca y por tanto una procedencia empresarial reconocida y

confiable.

La marca al ser reconocida e identificada en el mercado con una linea de bienes,
productos o servicios especificos en que se ha desarrollado y especializado, emite un

mensaje de especialidad en la oferta de ese tipo de bienes. Ello le representa con el
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tiempo ya no solo una capacidad distintiva sino un reconocimiento y garantia de calidad
y procedencia. Es decir, una marca ya identificada con un producto o servicio es
claramente relacionada. Asi, al existir una marca similar en otro &mbito, o clase de
negocio y de oferta de productos puede también el consumidor asumir que ese producto
es de distinta procedencia; asi como también puede asumir que posee el mismo origen
empresarial lo que provoca una disgregacion, una dispersion de la especialidad con la
que contaba una empresa o0 producto, y légicamente ello podria producir efectos

perjudiciales en el titular originario de una marca.

Kotler define a este fendbmeno como una accion que “se presenta cuando los
consumidores dejan de asociar una marca a un producto especifico o a productos muy
parecidos.” (2003, pag. 194), y ello produciria un “debilitamiento de la reputacion de
una marca notoria y devaluacion de sus asociaciones exclusivas a consecuencia del uso

ilegitimo de alguno de sus elementos diferenciadores por parte de terceros.” (pag. 194)

La dilucion de la marca por el uso de un identificativo idéntico podria vulnerar,
desde luego, el derecho del titular de la marca. Sin embargo , la especialidad de la
produccién y oferta de un bien o servicio es un factor que también intervendria, méas
bien para establecer justamente la diferenciacion de las marcas y productos que oferte
un operador econémico, por lo que el principio de especialidad ayudaria a que las

normas actuales sean mas efectivas, incluso su analisis y aplicacion mas sencilla.

La determinacion de esta potencial vulneracion en el ambito particular debe ser
analizada técnicamente por la entidad competente de velar por los derechos de los
titulares de marcas, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI* en el caso
de la legislacion e institucionalidad ecuatoriana; en tanto que para el ambito de la
proteccion de los intereses del mercado, y en este caso de causar a mas de la dilucion
marcaria una posible confusion en los consumidores, la entidad estatal competente seria
al Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

L El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, es una institucién transitoria, que
sera sustituida oportunamente por una nueva entidad estatal.

El Cddigo INGENIOS y su Reglamento (art. 2), establecen una nueva institucionalidad sobre
esta material, misma que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Saberes
Ancestrales, y cuyo organismo ejecutivo es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI).

Mientras ocurre esta restructuracion y transferencia de competencias a la SENADI, el IEPI, aun
se mantiene operativa y ejerce sus competencias y atribuciones que la ley le otorga.
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Existen dos entidades estatales que poseen desde ambitos diferentes la funcién
de determinar si existe dilucion marcaria, por lo que deberian accionar conjuntamente
para ser mas efectivas, rompiendo asi la barrera de la no cooperacion interinstitucional.
Es asi, que se determina que existe un desacierto en el Codigo “INGENIOS” al no
proponer un procedimiento conjunto, y mantener sistemas individualizados que mas

bien estarian generando un debilitamiento del analisis de la dilucion marcaria.

3.6.2. Aprovechamiento del prestigio ajeno.

Como se menciona, una marca por el tiempo gque ha estado en el mercado, y por
la calidad de productos o servicio que ha ofertado, llega a obtener un reconocimiento de
calidad por parte de los consumidores, y del mercado, es decir, el operador econémico
ha logrado ganarse un “prestigio” de su marca por las virtudes, beneficios y calidad de

sus productos o servicios.

En base a este prestigio ganado justamente por el trabajo y trayectoria de una
marca y origen empresarial, existen casos en que otro u otros operadores econémicos
adoptan una marca semejante para que sea asociada a esa calidad y reconocimiento con
el que cuenta la marca primigeniamente distinguida en el mercado. A este tipo practica
y conducta, se ha denominado como un “aprovechamiento del prestigio ajeno”, y de
hecho asi lo constituye en ciertos casos, cuando se adopta esta accion con plena

intencion de causar ese efecto.

Millan Salas conceptla este tipo de practica como “la conducta parasitaria del
esfuerzo material y econdmico de otro, y recoge la interdiccion de los actos de
explotacion de la posicién ganada por un competidor con un esfuerzo para dotar de
reputacion, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el
mercado.” (2012, pag. 167)

Este parametro es otro de los que se debe tomar en cuenta a la hora de la
permisibilidad de la coexistencia o registro de marcas similares. Incluso mediando el
principio de especialidad que puede desemparejar los productos o servicios y la
procedencia de los mismos. En este caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno, puede
causar que al usar una marca similar, los consumidores la relacionen, por confusion o

asociacion, con otra marca de prestigio ya previamente reconocida, y ello causaria una
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posible wvulneracion a los derechos del operador econdémico, asi como de los

consumidores.

De la misma manera expresada en el pardmetro anteriormente explicado, el
principio de especialidad, y la intencionalidad de operador econémico podria ser tomada
en cuenta para determinar el grado de afectacion de este prestigio para limitar o evitar el

registro o permanencia de una marca simil en el mercado.

Las instituciones estatales, IEPI? (transitoriamente) y Superintendencia de
Control del Poder de Mercado, serian las llamadas a realizar un analisis en este ambito,
en proteccion de los intereses de cada uno de los involucrados; del titular de la marca, el
presunto aprovechador del prestigio ajeno, consumidor y mercado.

Una vez méas se presenta la necesidad de actuar conjuntamente entre
instituciones estatales, para de esta manera llevar a cabo un analisis méas efectivo de la
posibilidad de aprovechamiento del prestigio ajeno, tomando en cuenta el principio de
especialidad y la intencionalidad del operador econémico, este pardmetro puede ser

analizado con mayor simplicidad a la actualidad.

3.6.3. Riesgo de confusion y asociacién.

La confusion de un bien o servicio consiste en el error o equivocacion que
ejercita el consumidor al adquirirlo por no distinguir de manera clara el origen

empresarial de los mismos.

Hay que diferenciar en este caso entre la confusion y la asociacion en el
consumo o la adquisicion de un bien o servicio, que pese a ser asimilados como hecho

analogos no son en la practica, por lo que son técnicamente diferenciados.

El riesgo de confusion se divide en eso dos ambitos: el riesgo de confusion
directo, que es aquel error en el que incurre el consumidor al adquirir un producto por
creerlo de una procedencia, por las similitudes que este puede tener con el que

propiamente proviene del origen empresarial esperado.

2 El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, es una institucién transitoria, que
sera sustituida oportunamente por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI,
segun lo establece el reglamento del recientemente vigente Caodigo INGENIOS.

119



En tanto que el consumo por asociacion, es un riesgo de confusion indirecto,
puesto que el consumidor, pese a establecer una diferencia de los productos y/o marcas,
las asocia, los relaciona, y cree que un producto procede de un mismo origen

empresarial, sin que ello sea cierto. (Oficina Espariola de Patentes y Marcas, 2017)

Por lo tanto, se puede deducir de lo mencionado que el riesgo de confusion y de
consumo por asociacién constituyen dos acciones que producen efectos diferentes en los
consumidores, aunque esta Gltima si tiene una relacion y derivacion del primer
fendmeno. La asociacion, es en definitiva, el vinculo que establece el consumidor en su
I6gica, entre la marca y un producto, y ello lo confunde en ciertos casos. El riesgo del
consumo por asociacion no es por lo tanto una alternativa distinta al riesgo de confusion

sino una consecuencia derivada de ello.

En la practica, se suscita el riesgo de la asociacion en el caso de que al aparecer
un nuevo signo distintivo, una nueva marca semejante esta sugiera una procedencia
empresarial directa sin serlo, es decir, se confunde al producto como procedente de esa
empresa, se lo “asocia” a ella y por tanto se lo consume. En relacion a ello, Ferrandiz
manifiesta que “el concepto de riesgo de asociacion no es una alternativa al concepto de
riesgo de confusidn, sino que sirve para precisar el alcance de este.” (Ferrandiz Gabriel,

2007, pag. 385)

Diferencia que se establece al mencionar el concepto de riesgo de confusién, que
como sostiene Vilajoana Alejandre, es “en un sentido estricto, es aquel que a raiz de la
publicidad difundida, el publico de los consumidores concluya que dos productos

procedan de un mismo origen empresarial.” (2011, pag. 79)

El riesgo de asociacion, por su parte consiste en definitiva, en que los
consumidores ‘“concluyan que dos productos proceden de empresas vinculadas
juridicamente o economicamente entre si.” (Vilajoana Alejandre, 2011, pag. 79). Esta
vinculacion de la que habla Vilajoana a méas del riesgo de la confusién y/o asociacion
que produce, también atenta contra los derechos de los titulares de marcas, pues
distorsiona sus derechos y el origen empresarial de sus bienes o servicios que oferta. De
esta manera y como sostiene Ferrandiz, “el riesgo de confusion sobre el origen

empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es funcion
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esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los

productos o servicios para los que se concede.” (2007, pag. 385)

Por lo indicado y desde la perspectiva del consumidor especialmente, la
existencia de marcas similares en el mercado puede producir los efectos antes
mencionados. Sin embargo ello podria neutralizarse, cuando media el principio de
especialidad de una marca, puesto que, si bien pueden existir marcas similares, la
especialidad y la clase de los productos que ofertan los diferenciaria claramente y por lo
tanto no se causaria una confusion, ni se induciria a un consumo por asociacion, por
supuesto aquello sobre todo exceptuando a las marcas de altamente reconocidas, como
se ha sefalado.

Este concepto es mencionado incluso es emitido por el Tribunal de Justica de la
Comunidad Andina, en el proceso 48-1P-99, del 26 de noviembre de 1999, sobre la

marca Piedemonte, resolucion en la que se menciona lo siguiente:

Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista
confusién, que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos
en una misma clase; esto significa 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 autébnomas sea utilizada en relacién con
una clase o variedad diferente de productos o servicios. (Piedemonte, 1999, pag
10)

Por lo tanto, la especialidad de los productos o servicio, que oferta un operador
econdmico, al ser de diferente clase, eliminarian la confusién y asociacion en los
consumidores. Pero ello desde luego no estar en el poder de decision de los titulares y
poseedores de las marcas, sino de la institucion y autoridad estatal, quienes
técnicamente establecerian la concrecion o no de este efecto en el mercado y los

consumidores.

3.6.4. Competencia desleal.

Las practicas de competencia desleal son varias, y tiene que ver con las
actividades deshonestas que puede realizar un operador economico para vulnerar

derechos de los titulares de marcas, asi como del mercado y de los consumidores.

Ruiz de Velasco, define a la competencia desleal como “cualquier

comportamiento que, objetivamente, resulte contrario a las exigencias de la buena fe en
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el mercado, por lo que es necesario que exista culpa, negligencia o dolo del autor para
que el acto pueda calificarse como desleal.” (2007, pag. 111) Ello quiere decir, que todo
acto de competencia desleal busca siempre, como elemento, 0 componente
caracteristico de esta accion, desviar la clientela ajena en provecho propio, es decir, de

quien propicia este tipo de acto engafoso.

Entre los actos que habitualmente se practican en este dmbito se tiene: el
dumping de precios (vender a precios inferiores al costo del producto); la denigracién
del competidor; exigir condiciones economicas a los proveedores; desviacion de la
clientela por aprovechamiento del prestigio ajeno, el engafio a los consumidores para
causarles confusion e inducir a la compra de sus productos. (Ruiz de Velasco y del
Valle, 2007, pdg. 115). Cabe mencionar que este tipo “practicas desleales”, se
encuentran contempladas en la legislacion nacional en el art. 27 de la Ley Organica de

Regulacion y Control del Poder de Mercado.

Este conjunto de acciones deshonestas, sobre todo el aprovechamiento de
prestigio ajeno, el engafio a los consumidores, son operaciones muy relacionadas a las
marcas similares, pues en ocasiones los operadores econdémicos adoptan un signo o
distintivo similar a uno ya existente con las finalidades aludidas, para logra asi
confundir a los consumidores y que estos consuman sus productos, para obtener una
ganancia econémica mayor a que lograria por la venta de sus productos o servicios bajo

su marca propia y diferente.

En el caso de la legislacion ecuatoriana, como se ha mencionado anteriormente,
al entidad de control a este respecto es la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, amparada juridicamente en la ley Organica de Regulacion y Control del poder
de Mercado, cuya finalidad es la de precautelar del bien y la salud colectiva del mercado

tiene el deber de detectar estas acciones y sancionar y/o prevenirlas de ser el caso.

Las marcas similares, sin embargo no siempre pueden ser adoptas con un
propoésito deshonesto como el de cometer de manera desleal los efectos perjudiciales,
sino que el emprendedor puede coincidir en asumir una marca similar por distintas
razones a una preexistente. En todo caso, el principio de especialidad, es un punto de
inflexion nuevamente en este caso, pues Si un producto con una marca similar es

claramente diferenciado al de otra oferta empresarial, no se produciria la confusién, por
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el aprovechamiento del prestigio ajeno, y en definitiva no se causaria una competencia
desleal, pero para determinar aquello es necesaria la intervencion técnica de las
entidades competentes para ello, como lo sefiala la ley, pero para una mayor efectividad,

es fundamental la cooperacion institucional.
3.7. Las marcas coexistentes.

Dentro de un mercado y mas hoy que la humanidad se encuentra en una era de
globalizacidn en varios aspectos, existe la posibilidad latente de que varios operadores
econdémicos opten por adoptar marcas, signos y/o denominaciones de sus Servicios,
productos, o bienes que ofertan a los consumidores que puedan guardar similitud entre
si 0 con marcas ya existentes, desde luego sin que medie en ello, una intencién
manifiesta de mala fe de causar dafio en los derechos marcarios de terceros, de competir
deslealmente o intentar un consumo de eso servicios y productos por la confusion que

se causaria en los consumidores.

Asi expuesto, hay que distinguir entonces dos claros aspectos que pueden
intervenir en estas circunstancias en cuanto al potencial perjuicio que podria causarse.
Por un lado, el interés individual del duefio, del titular de la marca; y por otro el interés
comun, del mercado, de los consumidores, al poder ser inducidos a un consumo por

asimilacién y/o confusion.

El establecer estos riesgos y limitar la ejecucion de adoptar marcas similares
desde luego que pasa por la regulacion del Estado, a través de su ley e institucionalidad
para ese efecto. Pero también pasa esta posibilidad por medio del acuerdo que puede
surgir entre las partes, de poder coexistir en el mercado pese a la posible similitud de
sus marcas, signos distintivos, siempre y cuando ello no inobserve al ley, y no

perjudique al mercado, y a los consumidores, por sobre todo. (Rodriguez G. , 2014)

Hay que insistir en mencionar que pese a que la figura del acuerdo de la
coexistencia de marcas pueda darse por convenio de las partes, la autoridad estatal en
ultimo término deberd ser quién determine la viabilidad o no de aplicar este acto,
sopesando, si en ello no se incurre en la vulneracion del interés general y superior de los
consumidores (Superintendencia de Control del Poder de Mercado), o los derechos
individuales de los titulares y duefios de las marcas (IEPI, Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual) o la entidad que haga sus veces dentro del nuevo marco legal. Es
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decir, el hecho que dos partes acuerden en que sus marcas puedan coexistir, no implica
una permisividad de consumar y permitir esta accion, pues si se incurre en la confusién
en el mercado, lo que constituye una accién de competencia desleal con las
implicaciones de ello, no se partira la coexistencia de las marcas similares. (Galan
Corona, 2012, pag. 79)

En el Peru, por ejemplo, en el afio 2008, se adopto en el Decreto Legislativo No.
1075, disposiciones sobre la decision 486 de la Comunidad Andina sobre propiedad
industrial, en cuyo art. 56 se menciona la coexistencia de las marcas, expresado que ello
podré ocurrir, cuando las partes a través de un procedimiento mutuo puedan acordar la
coexistencia de marcas “idénticas o semejantes, siempre y cuando en opinion de la
autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.
Los acuerdos de coexistencia también se tomaran en cuenta para analizar las solicitudes
de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.” (Presidencia de la

Republica del Peru, 2008)

En el caso presentado anteriormente FCB Barcelona (Espafa) y Barcelona BSC
(Ecuador), de marcas similares y coexistentes, se menciona un factor importante
también en la resolucion adoptada por el IEPI, que es la convivencia pacifica de las
marcas, lo que implica que ninguna haya causado dafio o dilucion a la otra, asi como no
se evidencié ningun acto de competencia desleal, y ello justamente corroboraba la

pertinencia de la coexistencia pacifica, pues esta ya se habia dado de hecho.

Adicional a ello hay que mencionar que el hecho de que ninguna marca opto por
entablar ninguna causa en contra de la otra por el uso de un signo similar, implicaba
también una aceptacion téacita de permisibilidad de convivencia. Entendiéndose entones
que la coexistencia pacifica es un indicio fundamental de que no hay riesgo de

confusion en casos como este.

Es evidente entonces que lo largo de los casos mostrados, y la posicion
doctrinaria y juridica que se ha citado, son tres los factores fundamentales a tomarse en

cuenta para que una autoridad permita la coexistencia de marcas similares, y estos son:

- No generar confusién
- No constituir competencia desleal. (Aprovechamiento de prestigio ajeno, engafio

en el consumidor)
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- Que no exista una dilucidn de la fuerza identificativa de las marcas.

A lo que se puede afiadir también otras consideraciones, como derivacién de los

parametros mencionados, los siguientes:

- Coexistencia pacifica de las marcas por un tiempo determinado y anterior al
reclamo.

- Aceptacion técita de la coexistencia pacifica, por la no interposicién de ningun
recurso de reclamacion por parte de la marca primeramente existente o

registrada.

En torno a estos aspectos, Rosasco insiste por su parte en que la coexistencia de
marcas similares, consiste en la contemplacion de las partes en realizar un convenio
para tal finalidad, “siempre que no se afecte negativamente el interés general de los
usuarios.” (1996, pag. 213). La misma autora recalca que para ello, la oficina estatal de
cada pais, debera evaluar esos acuerdos asi como los que desestime en este sentido, para
por sobre todo siempre precautelar la seguridad y salubridad del mercado y de los

consumidores.

Por otro lado se presenta también en el mercado la existencia de marcas
similares sin que medie el convenio entre las partes implicadas de coexistencia, y ello
por el pasar del tiempo ha generado una serie de derechos para estas mismos que ya no
seria justo desconocerlo, puesto que ello constituiria posiblemente una vulneracion y
perjuicio tanto para el derecho de los titulares de la misma como para los consumidores
de esas marcas, el mercado y por lo tanto para el sistema de comercios de la zona,
region o Estado.

En este sentido, la institucionalidad del Estado juega un rol transcendental para
precautelar la seguridad y estabilidad juridica de los derechos marcarios, y de los

consumidores.

Existen varios casos en que se ha aplicado el criterio de los pardmetros que se
han nombrado reiteradamente tanto de parte de los titulares de las marcas, como de las
instituciones del Estado respectivas para emitir resoluciones otorgando o no la
permisibilidad de la coexistencia marcaria. Asi por ejemplo, la resolucién No. 505-93
INDESCOPI/OSD del 6 de junio de 1993, de la oficina registral de marca de Perd,
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otorgd a la marca Peptamen a Societé des Produits Nestlé para la clase 5 por considerar
que puede coexistir con la Marca Peptamed de E. Merck que desistio de su observacion
en razon de que la primera se iba a utilizar solo y exclusivamente para alimentos
dietéticos y de bebé; en tanto que la otra se destinaria para nombrar y designar a un

medicamento. (Rosasco Dulanto, 1996, pags. 213, 124).

Ademas se han presentado casos ya anteriormente, en donde es permisible la
coexistencia de marcas similares reconocidas, dada la diferenciacién en base a la
especialidad de los productos o servicios que ofertan distintos operadores econémicos y

que tiene un origen empresarial distinto también.
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4. INVESTIGACION DE CAMPO.

4.1. Aplicacion de encuestas y entrevista.

Ademas de la recopilacion de datos bibliograficos se ha considerado importante
incluir en la investigacion, la ejecucion de trabajo de campo con la finalidad de conocer
la posicion y opinion de las personas, de los consumidores frente al tema en cuestion.
De esta manera se ha decidido en aplicarse la encuetas y entrevista previamente
disefiadas para el efecto mencionado.

La Encuesta es “una técnica primaria de obtencidn de informacion sobre la base
de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que a
informacion proporcionada por una muestra pueda ser analizada. (Abascal, 2005, pag.
14)

La Entrevista es, por su parte, una técnica de la investigacion cientifica mediante
la cual se intercambian ideas, opiniones entre dos 0 mas personas, escenario en el que el
entrevistador propone preguntas a sus interlocutores sobre un tema determinado.
(Abascal, 2005, pag. 70)

El objetivo de la aplicacion de estas técnicas de la investigacion fue:

- Determinar el grado de importancia que la gente, los consumidores le otorga a la
marca de un producto o servicios, como medio de informacién de procedencia

empresarial y garantia de calidad.

- Determinar si los consumidores reconocen y diferencian claramente una marca similar
cuando esta pese a ello se halla en un producto diferente al habitualmente designado

para otro bien o servicio (principio de especialidad).

- Conocer la posicion de los consumidores, acerca de la posibilidad de la coexistencia

de marcas similares en el mercado

- Establecer si la coexistencia de marcas similares podria conducir a los consumidores

a un consumo por confusién o asociacion.

Se presenta a continuacion el resultado obtenido de las encuestas realizadas y la

interpretacion de las respuestas obtenidas por parte de los encuestados:
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4.2. Resultados de la Encuesta, procesamiento e interpretacion de datos.

1. ¢Qué importancia le otorga a usted a la marca de un producto o servicio a la hora de

adquirirlo?

Grafico 2 Estadistica de respuesta a la pregunta Nol.

Grado de importancia que el consumidor le otroga a
la marca de un producto o servicio
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-/
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Elaboracién: Karla Torres

Tabla 1 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 1

Tipo de respuesta No. de encuestados Porcentaje
Sl 20 73,34%
NO 55 26,66%
Total 75 100%

Elaboracién: Karla Torres

Como puede apreciarse, la mayoria de consumidores le otorgan una gran
importancia a la marca de los productos o servicios que adquiere, pues ello al parecer

garantizaria la calidad e informaria la procedencia empresarial de su adquisicion.

Pero por otro lado, esta importancia que le otorga el consumidor a la marca,
justamente le hace que se fije muy bien en ella, y por lo tanto al realizar ese ejercicio

intelectual podra claramente diferenciar marcas entre si, aunque estas fueren similares.
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Semejanza ademas que quedaria claramente diferenciada cuando el producto o servicio

asemejado en marca sea de una diferente especialidad o clase de oferta de producto.

Esta respuesta mayoritaria, confirmaria, al parecer de la autora, que la gente, el
consumidor le da importancia preponderante a la marca y por consiguiente la tiene muy
bien definida en su imaginario, y por tal razén no incurriria, ni podria ser inducida a un
riesgo de confusion y/o de asocian para consumir un producto o adquirir un servicio,

aunque medie un parecido del sigo distintivo (marca).
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2. Tratandose de dos marcas similares, pero donde cada una opera en un sector
especifico del mercado, (distinto tipo de oferta de productos o servicios) ¢cree que se

puede generar un riesgo de confusion en usted a la hora de adquirirlo?

Gréfico 3 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 2

Posibilidad de confusion en el consumidor a la
hora de escoger productos/servicios con marcas
similares
100
. £
0
SI NO

Elaboracién: Karla Torres

Tabla 2 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 2

Tipo de respuesta No. de encuestados Porcentaje
Sl 20 26,66 %
NO 55 73,34 %
Total 75 100 %

Elaboracién: Karla Torres

De igual manera, se manifiesta en la respuesta mayoritaria a esta pregunta que
las personas encuestadas, si diferencian entre marcas similares pero que posee una
diferente oferta de producto y servicios, y ello es una expresion del principio de

especialidad en este caso.

Al parecer pese a que productos/ servicios puedan contener un marca similar, el
hecho de ser totalmente distintos en lo que ofrecen al consumidor los diferencia entre si,

y ello evita la confusion o consumo por asociacion de los productos.

En definitiva, el principio de especialidad casi anula la posibilidad en el

consumidor de confundir productos o servicios de similar denominacién o marca.
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3. En el caso de marcas similares, ¢cree Ud. que entre estas marcas similares se
identifican y diferencian plenamente productos y servicios de distintas clases, y cree que

no hay riesgo de confusion entre sus consumidores y en el mercado para adquirirlos?

Grafico 4 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 3

Identificacion y diferenciacion de un
producto/servicio aun con maracas similares.

=

SI NO

50

Elaboracién: Karla Torres

Tabla 3 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 3

Tipo de respuesta | No. de encuestados Porcentaje
Sl 50 66,67%
NO 25 33,33%
Total 75 100%

Elaboracién: Karla Torres

La pregunta corrobora la tendencia de las anteriores encuestas en el sentido de la
el hecho de que cada marca es asociada a una especialidad y clase de productos que
oferta y ello hace que se la identifique exclusivamente en ese segmento del mercado, de
tal manera que al haber otro producto o servicio que pese a tener una marca similar pero
que oferta otra clase de producto muy distinto no se produce confusién en el

consumidor.

Hay que mencionar que justamente con esta finalidad de diferenciar productos y
servicios en sus distintas clase o especies, ha sido adoptada la clasificacion de los
productos y servicios en clases, como el Arreglo de Niza, que persigue entre otras , la

finalidad de particularizar los géneros de productos que oferta un operador econémico.
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4. Distinguiria usted claramente entre un producto y/o servicio que le oferten de una
determinada especialidad, de otro que, pese a tener una marca idéntica a la primera le

ofrezca un producto o servicio totalmente distinto, diferente. (Principio de especialidad)

Grafico 5 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 4

Distincion de un producto/servicio de marca
similar pero con difrente especialidad.

100

50
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Elaboracién: Karla Torres

Tabla 4 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 4

Tipo de respuesta | No. de encuestados Porcentaje
Sl 55 73,33%
NO 20 26,66%
Total 75 100%

Elaboracién: Karla Torres

El consumidor al prestarle atencién a la marca, como se vio en la primera
pregunta de la encuesta, posee en su imaginario, una clara identificacion y asociacién de

una marca respecto de un producto o servicio y la procedencia empresarial del mismo.

De esta menara, al poseer ya este posicionamiento la marca, y al existir otra
posiblemente muy similar, pero que oferte un producto o servicio distinto al
habitualmente posicionado, el consumidor lo diferencia y no asume que provenga del
mismo origen empresarial, pues el usuario sabe ya cual es la especialidad de oferta de la
marca, de tal manera que este hecho reduce o imposibilidad el riesgo de confusion o de

asociacion a la hora de adquirir un bien o servicio.
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5. ¢Ha adquirido usted un producto o servicio de una marca determinada, por creerlo
proveniente de una similar a la que oferta otro tipo de productos distintos a la que

adquiridé? (consumo por confusion/asimilacion)

Grafico 6 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 5

Ha incurrido como consumidor en consumo por
confucion o asimilaciéon
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Elaboracién: Karla Torres

Tabla 5 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 5

Tipo de respuesta No. de encuestados Porcentaje
Sl 15 20 %
NO 60 80 %
Total 75 100 %

Elaboracién: Karla Torres

Los consumidores mayoritariamente ponen cuidado al adquirir un producto en la
marca, se ha de insistir ello, por lo tanto identifican claramente un producto o servicio y
su procedencia empresarial, asi como la clase o la especie que este oferta, y ello reduce
ampliamente el riesgo de confusion. Se refirma entonces que el principio de
especialidad al ser aplicado en caso de marcas similares anula esta posibilidad, y asi lo

evidencia la amplia mayoria de los consumidores encuestados.
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6. ¢Si usted al adquirir un producto o servicio identifica a dos marcas similares (que
oferten distintos productos o servicios), que pardmetro/s tomaria en cuenta para

diferenciarlas?

Grafico 7 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 6
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Elaboracion: Karla Torres

La procedencia empresarial de la marca del bien o servicio que adquiere el
consumidor y la especialidad de la marca (los productos que habitualmente ofrece), son
los parametros que valora en consumidor principalmente, entre otros, para adquirir un

bien/servicio.

Esto quiere decir que el consumidor identifica de manera clara la especialidad de
la marca y de los productos que oferta el operador econdmico (procedencia
empresarial), asi como ello le garantiza una procedencia de los mismos; por lo tanto al
encontrar el usuario, el consumidor una marca similar, pero de otra especie de producto
que un operador econémico ofreceria, no caeria en confusion o asociacion, pues tiene

claro las caracteristicas y clase de productos que oferta una marca y una empresa.
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7. ¢Cree usted que se genere confusién entre los consumidores de un producto o
servicio especifico, cuando un exista una marca similar que identifique productos o

servicios distintos?

Gréfico 8 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 7

La especialidad de una marca la dsingue de otra
similar y la de producion de confusion
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Elaboracién: Karla Torres

Tabla 6 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 7

Tipo de respuesta No. de encuestados Porcentaje
Sl 20 26,66 %
NO 55 73,34 %
Total 75 100%

Elaboracién: Karla Torres

Existe una gran gama de empresas que se dedican a la oferta igualmente extensa
de bienes y servicios. Los operadores econdmicos pese a no querer caer en acciones de
competencia desleal, por su distintas razones adoptan marcas signos que pueden tener
cierta similitud con otras ya existentes. Ello no implica que sea una falsificacion,
aprovechamiento del prestigio ajeno, o una dilucion de la fuerza distintiva de una

marca, por parte de un emprendedor necesariamente.

Pese a lo mencionado, el hecho de que un operador econdémico oferte un
producto aunque con marca similar u otro, pero de distinto tipo, lo desvincula no solo de
hechos de competencia desleal, sino que el consumidor los diferencia claramente y por
lo tanto no cae en asociacion o confusion al adquirirlos, ello desvirtla a la vez acciones

de mala fe como las que caracterizan a las acciones de competencia desleal.
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8. ¢Considera usted que deban permitirse el registro de marcas similares que
identifiquen productos o servicios distintos?

Grafico 9 Estadistica de respuesta a la pregunta No. 8
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100

50

g

SI NO

Elaboracién: Karla Torres

Tabla 7 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 8

Tipo de respuesta | No. de encuestados Porcentaje
Sl 55 73,33 %
NO 20 26,66 %
Total 75 100%

Elaboracion: Karla Torres

En secuencia de la anterior pregunta, al existir una gran cantidad de operadores
econdmicos que ofertan diversos tipos de bienes y servicios en el mercado, existe la
posibilidad de que en esa amplitud se den coincidencias de marcas, pero en distintas
categorias de productos /servicios ofertados, que los diferencian de su procedencia
empresarial, ello no produce ninguna vulneracion al interés individual del titular de una
marca, ni al interés colectivo del mercado y del consumidor, por tal razén bien cabe se
permita el registro de marcas similares en estos casos, siempre que el criterio técnico de

las instituciones estatales asi lo determinen.

La especialidad de los productos o servicios que oferta un operador econémico,
coadyuva a evitar que se realicen o consumen acciones que perjudiquen a los interés
particulares y colectivas, y siendo asi la posibilidad de registrar marcas similares de
distinta especie, mas bien podria ser una medida de dinamizacién e impulso de

emprendimientos que generen beneficio a los consumidores y al mercado.
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4.3. Entrevista

La entrevista realizada a Dr. Jonathan Becker Andrade experto en el area de
derecho marcario, se realizé con la finalidad de conocer un criterio técnico juridico
sobre el principio de especialidad y su aplicacion en el caso de marcas similares que
podrian existir y coexistir en el mercado. Se buscd también conocer el criterio del
facultativo sobre la legislacion internacional (su especialidad) y ecuatoriana a este
respecto; y finalmente se planted el cdmo puede aportar a la economia y actividad

comercial de un pais, una legislacion adecuada y actualizada sobre el tema propuesto.
Se presenta a continuacion un resumen de la entrevista realizada.

1. Sobre Marcas, ¢en qué consiste el principio de especialidad y de qué manera
operaria la aplicacién de este, en la legislacion sobre derecho marcario y propiedad

industrial?

Los bienes y servicios se hallan estandarizados y clasificados a nivel mundial
incluso, por las reglas que establecen una categorizacion segun el acuerdo de Niza para
el registro de marcas. Dicha segmentacion se realizé en el afio de 1957. En el convenio
se establecen clases de productos del 1 al 34, y de servicios del 35 al 45, esta
clasificacion se la realiza con la finalidad de facilitar el registro de marcas como se
menciond. Justamente para poder establecer diferencias entre las marcas que aspiran a

registrarse.

“El principio de materia de la pregunta se basa en utilizar la especializacion de
los bienes y servicios que ofrece o produce una marca, para lograr clasificarla, y de esta
manera diferenciarla en el Mercado,” y de ello se parte en el sentido en si bien pueden
existir dos marcas similares, la diferente categoria de bien servicio que ofrecen en el
mercado los distintos operadores econdmicos, permite diferenciarlos claramente los

unos de los otros.

Ello tiene beneficios, tanto en el productor de los bienes/servicios, como en el
consumidor, y en el sistema comercial , debido a que en el primer caso, el productor
puede poseer una marca similar sin que ello implique la vulneracion de derechos o
normas respecto de otro; en el segundo caso, el consumidor tiene una mayor opcién de
escoger productos sin caer en confusion o asimilacion, pues diferencia claramente la

categoria de cada marca que le oferta distintos productos o servicios; y finalmente , el

137



mercado se dinamiza por el aparecimiento de mayor cantidad de opciones de productos

/servicios y ello mejora el comercio y la economia de una sociedad.

2. ¢Cual es el concepto respectivo y la diferencia entre una marca notoriamente
reconocida (como expresa la legislacion ecuatoriana) y una marca altamente

renombrada (que no menciona la legislacion ecuatoriana)?

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que se reconocen dentro de los
consumidores medios, habituales, estos son los consumidores a los que esta dirigida
esta marca en particular, por ejemplo una marca Nikon de camaras fotograficas esta
reconocida ampliamente dentro del pablico consumidor de cdmaras fotograficas, pero
su reconocimiento no trasciende a todo los consumidores del mercado, sino que esta

segregado al mercado especifico.

Las marcas renombradas son aquellas que son reconocidas dentro del publico
general de los consumidores, no se limita a solo los consumidores de esa marca, sino al
total de los consumidores, por ejemplo el caso de la marca COCA COLA, es conocida a

nivel mundial, y no Unicamente por aquellos que consumen bebidas gaseosas.

Muchos las confunden y crean una sola categoria de marcas conocidas, y eso es
incorrecto porque en la doctrina, en la jurisprudencia esta claramente especificado que
deben ser tres clases en total: las marcas ordinarias, las marcas notoriamente conocidas

y las marcas de alto renombre.

La legislacion ecuatoriana establece Unicamente una categoria de marcas
notoriamente conocidas, al igual que otras legislaciones, establece requisitos para
determinarlas, y permite el registro de marcas similares cumpliendo con ciertos
requisitos, pero crea un conflicto al no establecer claramente las marcas de alto

renombre, debido a que estas ultimas gozan de una proteccion juridica superior

3. La legislacion ecuatoriana (Cdédigo INGENIOS) no establece en su contenido la
existencia, o reconocimiento de la “marca renombrada’, ello ;como afectaria al

mercado y a la legacion sobre derecho marcario y propiedad industrial?

Que no se reconozca la existencia de la categoria de marcas de alto renombre,

generaria un conflicto en la proteccion de los derechos de los titulares y de los
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consumidores, al no reconocerlas, estas marcas solo tendrian la proteccién de las marcas

notoriamente conocidas, y asi se estaria restando la proteccidn necesaria.

Si un sistema juridico no las protege como tales, estas se van a ver afectadas, los
derechos de los titulares van a verse afectados, comenzara a tener menos proteccion
juridica, estaran méas expuestas a actos de competencia desleal y se veria claramente
afectado su valor econémico en el mercado, y precisamente eso haria que el desarrollo

del mercado, el desarrollo de la industria sea menos atractivo.

4. En el caso de registro de marcas similares, pese a ser diferenciadas estas por el
principio de especialidad de los productos, bienes y/o servicios que ofertan, ¢podria
esto causar en el mercado un consumo por confusion o asimilacion en los

consumidores?

Por ello que se aplica el principio de especialidad, por ejemplo como podria
usted confundir una marca que fabrique armas con una marca de una cerveza. (Caso
COLT)

El principio de especialidad implica que es precisamente la distinta especialidad,
la que ayuda a las marcas a diferenciarse, no estamos hablando que una marca similar
fabrique pantalones y la otra fabrique medias, eso es una misma especialidad y eso no es
el principio de especialidad, estamos hablando que el principio de especialidad requiere

que efectivamente sean de diferencia especialidad.

La confusion entre marcas similares se puede dar cuando los bienes o servicios
sean similares, mientras exista una distinta especialidad no se puede presumir que

existird confusion.

5. ¢El uso de una marca similar pero diferenciada de otra por el principio de
especialidad en la oferta de bienes y servicio de distinta indole, produciria un

menoscabo en los intereses del titular de la marca y la dilucién de esta?

No, por que como se puede ver en la historial marcario, la coexistencia siempre
ha existido, las marcas han aprendido a coexistir en el mercado, y a competir en el

mercado.

La legislacion de un Estado debe juridicamente prevenir cualquier acto de
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competencia desleal que es el caso que menciona. Mientras ello no ocurra, no existira

ningln menoscabo en los derechos de los titulares de las marcas.

6. ¢Seria ventajoso permitir el registro de marcas similares dentro una legislacion
siempre y cuando los productos y/o servicios que se oferten correspondan a diferentes

giros de negocio (principio de especialidad)?

Seria muy ventajoso, permitiria mayor eficacia y efectividad de la legislacién en
cuanto al registro marcario, sin mencionar que permitiria un mejor desarrollo del

mercado.

El principio de especialidad, es lo que permite el registro de las marcas

similares, y es necesario que este taxativamente en la legislacion.

7. ¢ Cuales podrian ser los pardmetros a tomar en cuenta por parte de la legislacion del
Estado y su institucionalidad para permitir el uso de marcas similares en el caso de que
estas sean de categoria notoria?

Los pardmetros no son tan complejos como muchas legislaciones pretenden,
primero se debe especificar claramente que el principio de especialidad solo puede ser
aplicado a las marcas ordinarias y a las marcas notoriamente conocidas, y no puede ser

aplicado a las marcas de alto renombre.

El primer requisito que debe establecerse es que las marcas similares tengan una
distinta especialidad: y los parametros para medir este requisito debe ser primero tomar

como base la clasificacion de Niza.

El segundo requisito que debe revisarse que la creacion de la marca similar no

provenga de actos de competencia desleal:

El tercer requisito debe ser aplicado Unicamente a las marcas notoriamente
conocidas y es que la creacion de la marca similar no busque un aprovechamiento del

prestigio ajeno de la marca ya existente o que cause dilucién de la marca.

Todos estos parametros deben ser evaluados juridica y técnicamente por la
intencionalidad estatal de la materia, en el caso del Ecuador por el IEPI, y la

Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
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Conclusiones

- El aparecimiento del derecho marcario ha sido una evolucion paralela a la revolucion
industrial y la expansion de los mercados, que son justamente el fundamento que origina
la necesidad de proteccion de sus intereses y los derechos de los productores en ambitos
que van mas all& de su territorio. La expansion de la oferta de sus productos en distintos
mercados, la masificacion de la produccion como consecuencia del aparecimiento de la
maquinaria, causaron que los productores tengan la necesidad de identificarse, tanto
ellos como sus productos y asi lograr la individualizacion y el favoritismo para el
consumo de sus ofertas en el mercado, ello propicio el origen de las marcas y su

proteccion juridica a través de legislaciones locales e internacionales.

- La marca mas alla de ser un signo distintivo de un bien, producto o servicio, se
constituye en la insignia o emblema que denota un reconocimiento del mercado y de los
consumidores a la calidad que el ofertante de estos elementos ha adquirido durante el
tiempo que ha puesto en circulacion su producto en el mercado. Es decir, la marca no es
en si el elemento grafico por si solo que identifica un bien o servicio, sino que la marca
Ileva implicito un elemento intangible que es la garantia de calidad y el prestigio ganado
por el oferente a través del tiempo y cuyas caracteristicas no solo que lo han hecho

destacar en el mercado, sino que ello le ha ocasionado un reconocimiento de prestigio.

- Las protecciones juridicas internacionales han sido varias en este ambito del derecho
marcario, pero el principal antecedente de ellas es el Convenio de Paris (1883) , mismo
que se inclina méas por la proteccion del titular de la marca que por salvaguardar el
mercado y el consumidor, y de hecho ese mismo seria el sentido en que el Convenio de
Paris plasma en su contenido, de ahi por qué no se nombra en su normativa por ejemplo,
la posibilidad de coexistencia de marcas similares diferenciadas entre si por el principio

de especialidad en sus productos o servicios ofertados por ejemplo.

- Otra de la legislaciones internacionales y regionales en este caso, son las normas
contenidas en la decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina sobre las
marcas notorias, mismas que podrian entenderse como establecidas de manera
concordante y compatible con las contenidas en el Convenio de Paris y en el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el

Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994), ademas en las mismas se fundamentaron
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y basaron la normativa andina y ello con el fin de guardar una coherencia juridica en
esta materia, como la de las marcas similares y su registro y los parametros del ius
prohibendi (prohibicién de registro), que limitan el registro de marcas similares. La
concepcion de la proteccion de la marca, y de los intereses del titular de la misma es un
criterio subsistente en varios de los tratados y legislaciones sobre marcas, dejando en
un segundo plano el interés y beneficio colectivo, del consumidor y del mercado.

- El reconocimiento que logran las marcas en el mercado no es del mismo tipo o grado
para todos los productos o servicios que ofrecen los operadores econémicos, existen
casos en que unas son de mayor reconocimiento que otras, la doctrina juridica ha
clasificado a las marcas en notorias y reconocidas o renombradas. Las primeras que
gozan de un reconocimiento medio por parte de los consumidores propios del &mbito en
que se desenvuelve la marca, relacionada con la clase de producto de que se oferta; v,
la segunda, por su parte, es aquella que es reconocida por todo el mercado y tipo de
consumidor, de manera masiva, o global, como COCA COLA por ejemplo, que es

reconocida por quien consuma o no bebidas gaseosas.

- La categorizacién de marcas en notorias y renombradas no solo implica una
diferenciacion de estas en cuanto a su reconocimiento en el mercado, sino que ello
conlleva una consecuencia juridica, en cuanto a la proteccion que la legislacién local e
internacional ha ido adoptando con respecto de ellas. Asi por ejemplo, las marcas
renombradas poseen una mayor cobertura y proteccion juridica, respecto de las otras,
por cuanto son mas propensas a que sean objeto de practicas desleales de otros
operadores econdmicos, como realizar actos y aprovecharse de esas acciones para poder

conseguir un mayor lucro en la venta de sus productos.

- El Cddigo INGENIOS se cre6 debido a que se consider6 que la Ley de Propiedad
Intelectual del afio 98, no se encontraban armonizada con los derechos y garantias
establecidos en la Constitucion de la Republica del Ecuador. Es decir, que se busco
crear un nuevo codigo acorde a las normas y directrices ecuatorianas. EI Cddigo
INGENIOS derogé a la Ley de Propiedad Intelectual del 98 debido a que esta “preveia
un régimen juridico que tiene como punto central los derechos privados y un enfoque
esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual”, y buscaban
reformarlo debido a que “es necesario hacer un uso estratégico de los derechos de

Propiedad Intelectual para favorecer la, transferencia de tecnologia, la generacion de
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ciencia, tecnologia, innovacién y el cambio de la matriz productiva en el pais”, pese a
estos enunciados y propdsitos, el Codigo deja de lado , por ejemplo, la diferenciacion
conceptual de las marcas en notorias y renombradas, acarreando eso una serie de
dificultades juridicas de proteccion de las marcas; y por otro lado ello también podria
limitar el aparecimiento y registro de nuevos emprendimientos, restringiendo asi una

dinamizacion del mercado.

- Las caracteristicas juridicas que se derivan de la categorizacion de las marcas en
notorias y renombradas, la legislacion ecuatoriana, en el Codigo de Economia Social de
los Conocimientos, la Creatividad y la Innovacion, INGENIOS, no establece una
consideracién y diferenciacion entre marca notoria y marca reconocida o renombrada.
El contenido y la referencia de la mencionada ley se limita en todo su contenido a la
mencion de “marca notoriamente conocida”, concepto que no menciona el alcance de
una marca, Y ello dificulta una mejor proteccion de las marcas de ese tipo, asi como no
permitiria establecer una posibilidad de uso de marcas similares cuando sean semejantes
a marcas reconocidas, pues esta clasificacion simplemente no existe en el cddigo

nacional.

- Dada la variedad y el cada vez mas amplio aparecimiento de emprendimientos, existe
la posibilidad cada vez méas frecuente que se produzca la aparicion de marcas similares
en el mercado. Ante ello la especialidad de bienes y servicios que oferta cada operador
econdémico, es un camino para establecer la coexistencia de marcas similares y
desvirtuar las acciones deshonesta en torno a ello. La categoria de productos y servicios
de una marca lo diferencian de otros y ello permite a los consumidores no caer en la
confusion o asociacion, ademas de la no vulneracion, de los intereses y derechos de los

titulares de las marcas.

- La proteccion que las legislaciones establecen para una marca notoria puede
evidenciarse bajo dos consideraciones fundamentales; una territorial, de acuerdo a la
seccion geogréafica en que se ofrece el bien o servicio y otra en base a la especialidad del
producto o servicio que ofertan. Ello implicaria que pueden existir marcas similares,
pero que al tener su campo de accion en territorios distintos se anula la confusion que
estas podrian causar en los consumidores, pues practicamente no existira esa confusion

por la diferencia del espacio en donde se ofertan.
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Por otro lado, en cuanto a la especialidad, ello implica que una marca similar pero
distinta en un bien o servicio ofertado, también anularia la confusion en el consumidor,

por cuanto son plenamente identificables las diferencias materiales que se ofertan.

- En el caso que no exista riesgo de confusion, ni un aprovechamiento del prestigio
ajeno, ni exista indicios de competencia desleal; una marca, incluso notoria similar,
podria gozar de la misma proteccion que la marca anteriormente ya registrada o usada
ya en el mercado. Si los tres parametros antes mencionados se cumplen y cuando la
especialidad de los productos o servicios son distintos y pertenecen a una distinta clase,

bien cabe la permisibilidad de coexistencia de marcas similares en el mercado.

- Actualmente como se ha podido colegir el Cddigo INGENIOS es una norma Unica
para el registro marcario, que no determina con exactitud como se puede proceder al
registro de una marca similar sin entrar en un accion de oposicion, si no que por el
contrario establece prohibiciones, dejando muy amplio el sentido interpretativo de la
norma a la entidad encargada, la resolucion de este tipo de conflicto; podria ser
subsanado si se consideraria como base el principio de especialidad de la marca a
registrarse, y si ello no vulnera algin derecho de la marca ya existente en el caso de

similitud.

- Puede evidenciarse del contenido del analisis realizado a lo largo de esta disertacion,
que el principio de especialidad, tomado como fundamento para permitir el registro de
marcas notorias similares, es una manera de mejorar la efectividad de las normas
actuales, por lo que resultaria en un proceso mas simplificado y efectivo, que permita un
mayor desarrollo y emprendimientos de los operadores econdmicos, que beneficiaria al
desarrollo del mercado nacional, regional e internacional. Incluso tomando en cuenta el
principio de especialidad al momento de analizar cémo operan lo parametros
establecidos a lo largo de esta disertacién, guiaria y direccionaria a una correcta y mas

efectiva aplicacion de las normas para el registro de marcas notorias similares.

- De los casos mostrados y de la posicion doctrinaria y juridica que se ha citado, son tres
los factores fundamentales a tomarse en cuenta para que una autoridad permita la
coexistencia de marcas similares, y estos son: No generar confusion, No constituir
competencia desleal (Aprovechamiento de prestigio ajeno (en propio beneficio del que

comete el acto desleal se ha entender), engafio en el consumidor), y que no exista una
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dilucion de la fuera identificativa de las marcas. Adicionalmente, se puede afiadir
también otras consideraciones, como derivacion de los pardametros mencionados: La
coexistencia pacifica de las marcas por un tiempo determinado y anterior al reclamo y la
aceptacion tacita de la coexistencia pacifica, por la no interposicion de ningun recurso

de reclamacion por parte de la marca primeramente existente o registrada.

- Los casos de marcas similares que se han presentado, como los de COLT, BIMBO; y
en el Ecuador el caso BARCELONA, hacen ver que la coexistencia de marcas
similares, siempre que no se vulneren interés y derechos particulares y colectivos, del
consumidor es perfectamente viable, por la aplicacion del principio de especialidad y
por la clara diferenciacion que los consumidores le prestan a la distincion de una marca
de acuerdo a la clase de producto o servicio que oferta un operador econémico. Y de
hecho las encuestas realizadas en el trabajo de campo Yy el criterio doctrinario a si lo

corroboran.

- Puede evidenciarse del contenido de las leyes antes mencionadas, como el Cddigo
INGENIQS, y la Ley Orgéanica de Regulacion y Control del Poder del Mercado, que en
definitiva, las atribuciones administrativas delegadas a las entidades y autoridades
estatales, son muy similares, cambiando la visién con que se plantea la proteccién de los
derechos de la propiedad intelectual, del derecho marcario especificamente, y de la
proteccion del mercado como el &mbito en donde se ejerce principalmente las acciones
que pueden lesionar derechos del consumidor, al usar signos similares por ejemplo. Se
puede deducir que una cooperacién entre ambas entidades para aplicar los parametros
establecidos en la disertacion se puede proteger los derechos de los involucrados de una
manera mas efectiva, como consecuencia se mejoraria la aplicacion de las normas
actuales.

El codigo INGENIOS, posee una dificultad relacionada a la clasificacion y
categorizacion de las marcas, y ello podria ocasionar conflictos normativos cuando se
trate de establecer prohibiciones, permisos, sanciones, restricciones referentes

especialmente a la coexistencia de marcas similares.
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Anexos

Anexo 1 Cuestionario aplicado en la encuesta.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN
EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD E INNOVACION: analisis con base en
la norma supranacional vigente y en la aplicacion del principio de especialidad.
CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Instrucciones:
» Lea con atencion cada una de las interrogantes que a continuacion se le

presentan.

» La informacion obtenida es de caracter reservado. Servird Gnicamente como
referente investigativo.

» Gracias por su colaboracion.

1. ;Qué importancia le otorga a usted a la marca de un producto o servicio a la hora de
adquirirlo?

Nada de importancia ( ) Poca importancia () Mucha importancia ()

2. Tratandose de dos marcas similares, pero donde cada una opera en un sector
especifico del mercado, (distinto tipo de oferta de productos o servicios) ¢cree que se
puede generar un riesgo de confusion en usted a la hora de adquirirlo?

SI( ) NO ()

3. En el caso de marcas similares, ¢cree Ud. que entre estas marcas similares se
identifican y diferencian plenamente productos y servicios de distintas clases, y cree que
no hay riesgo de confusion entre sus consumidores y en el mercado para adquirirlos?
SI( ) NO( )

4. Distinguiria usted claramente entre un producto y/o servicio que le oferten de una
determinada especialidad, de otro que, pese a tener una marca idéntica a la primera le
ofrezca un producto o servicio totalmente distinto, diferente. (Principio de especialidad)
SI( ) NO( )
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5. ¢Ha adquirido usted un producto o servicio de una marca determinada, por creerlo
proveniente de una similar a la que oferta otro tipo de productos distintos a la que
adquirioé? (consumo por confusion/asimilacion)

SI( ) NO ()

6. ¢Si usted al adquirir un producto o servicio identifica a dos marcas similares (que
oferten distintos productos o servicios), que parametro/s tomaria en cuenta para
diferenciarlas?

a.

b.

C.

7.- ¢Cree usted que se genere confusion entre los consumidores de un producto o
servicio especifico, cuando un exista una marca similar que identifique productos o
servicios distintos?

SI( ) NO ()

8.- ¢Considera usted que deban permitirse el registro de marcas similares que

identifiquen productos o servicios distintos?
SI() NO ()
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Anexo 2 Cuestionario de entrevista

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO

VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN
EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD E INNOVACION: analisis con base en
la norma supranacional vigente y en la aplicacion del principio de especialidad.
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

Instrucciones:

e Lea con atencion cada una de las interrogantes que a continuacion se le
presentan.

e La informacion obtenida es de caracter reservado. Servira Unicamente como
referente investigativo.

e Gracias por su colaboracion.

1) Sobre Marcas, ¢en qué consiste el principio de especialidad y de qué manera operaria

la aplicacion de este, en la legislacion sobre derecho marcario y propiedad industrial?

2) ¢Cuél es el concepto respectivo y la diferencia entre una marca notoriamente
reconocida (como expresa la legislacion ecuatoriana) y una marca altamente

renombrada (que no menciona la legislacion ecuatoriana)?

3) La legislacion ecuatoriana (Codigo INGENIOS) no establece en su contenido la
existencia, o reconocimiento de la “marca renombrada”, ello ;como afectaria al

mercado y a la legacion sobre derecho marcario y propiedad industrial?
4) En el caso de registro de marcas similares, pese a ser diferenciadas estas por el

principio de especialidad de los productos, bienes y/o servicios que ofertan, ¢;podria esto

causar en el mercado un consumo por confusion o asimilacion en los consumidores?
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5) ¢El uso de una marca similar pero diferenciada de otra por el principio de
especialidad en la oferta de bienes y servicio de distinta indole, produciria un

menoscabo en los intereses del titular de la marca y la dilucion de esta?

6) ¢Seria ventajoso permitir el registro de marcas similares dentro una legislacion
siempre y cuando los productos y/o servicios que se oferten correspondan a diferentes

giros de negocio (principio de especialidad)?
7) ¢Cuéles podrian ser los parametros a tomar en cuenta por parte de la legislacion del

Estado y su institucionalidad para permitir el uso de marcas similares en el caso de que

estas sean de categoria notoria?
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