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Quito, 13 de marzo de 2018

Doctor

Gonzalo Vaca Duenas

Secretario de la Facultad de Jurisprudencia
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
Presente

Estimado doctor Vaca:

En mi calidad de Profesor Informante de la Disertacion de Abogacia intitulada “REGIMEN
JURIDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES: REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLANTE
CONSIDERADO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO”, elaborada por la sefiorita
PEGGY CRISTINA CEDENO CONCHA, luego de la lectura y revision de la misma, me permito
informar lo siguiente:

El tema desarrollado ha sido abordado con una profundidad adecuada, de manera ordenada,
con anilisis normativo pertinente y con suficientes citas doctrinarias. El problema juridico
investigado resulta ser muy puntual y no muy comun, pues la posibilidad de registrar un color
como signo distintivo resulta juridicamente muy debatible, aun cumpliendo ciertas exigencias
legales, lo cual serd analizado con la sefiorita estudiante en la defensa de su trabajo de
investigacion.

El trabajo demuestra que la estudiante ha recopilado debida informacién sobre el tema,
haciendo incluso en el capitulo IV el anilisis de un caso concreto sobre el registro de un color
como marca de servicios en nuestro pais.

Existen algunos errores sintécticos y de forma, defectos que no desvirtian el anilisis de fondo
del tema desarrollado.

En virtud de lo expuesto, emito mi informe favorable sobre esta tesina y la apruebo con la
calificacion de ocho sobre diez (8 /10).

Muy atentamente,
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Quito, 26 de febrero de 2018. /

Sefior Doctor

[fiigo Salvador Crespo

DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Su Despacho.-

De mi consideracion:

En cumplimiento de la designacion efectuada como profesor informante de la
Disertacion previa a la obtencion del Titulo de Abogado, que tiene como tema:
“REGIMEN  JURIDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES:
REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO, EN
EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO®, elaborada por la estudiante
sefiorita PEGGY CRISTINA CEDENO CONCHA, manifiesto lo siguiente:

El tema de la disertacion, reviste de un especial interés para el Derecho de
Propiedad Industrial en el dmbito marcario, puesto que, como bien ha sefialado la
alumna disertante, el concepto tradicional de marca ha ido evolucionando con el
paso del tiempo, las nuevas necesidades de los consumidores y las caracteristicas
que poseen los productos o servicios que actualmente se ofertan, Asi, han surgido
una marcas que s¢ denominan “no tradicionales™. en contraposicion a aquellas
consideradas “tradicionales™, que consisten en otro tipo de signos no usuales que
podrian llegar a considerarse como marcas, tales como los sonidos, aromas, las
texturas, sabores o las formas. Entre estos signos no usuales, el color también es
susceptible de convertirse en una marca, como se encuentra reconocido en el
articulo 134, literal e) de la la Decision 486 de la Comunidad Andina, a condicion
de que se encuentre delimitado por una forma cuando es aisladamente considerado
0 bien una combinacion de colores, como se analiza en extenso y de manera
exhaustiva en el trabajo que es objeto de este informe.

2. Los razonamientos brevemente mencionados, muestran que ¢l tema de la

Disertacion es actual y tiene una singular importancia dentro de la rama de la
Propiedad Industrial y particularmente en el ambito marcario.

3. El tema es abordado por la estudiante a profundidad, justificando que posee

suficiente informacion sobre los contenidos desarrollados en la Disertacion, que al
final s¢ traducen en una propucsta normativa, sus conclusiones y
recomendaciones; ademas, que se tiene como fuentes a la doctrina, legislacion y la
Jurisprudencia en los casos analizados, en una interesante y metddica labor de
investigacion bibliogrélica y documental,

4. Las conclusiones del trabajo en cuestion, son adecuadas a su contenido.

5. Con fundamento en lo expresado, califico la tesina con la nota de DIEZ PUNTOS

SOBRE DIEZ.
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PROFESOR DE LA FACULTAD




PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TiTULO DE ABOGADO

“REGIMEN JURIDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES:
REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO, EN EL
ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO”.

PEGGY CRISTINA CEDENO CONCHA

DIRECTOR: DR. MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA

QUITO, 2018



DEDICATORIA

A mis padres, Rubén y Peggy, aunque les he fallado mil veces, nunca dejaron de creer en

mi. Gracias por ser mi apoyo y ejemplo, sin ustedes no lo hubiera logrado.

A mi compafiero de vida, Marco, por su paciencia, amor y consejos. Gracias por luchar

siempre por nuestra familia. Juntos somos el mejor equipo.

A mi pequefio Benjamin, el amor mas grande de la madre, todo sacrificio vale la pena por

ti, jlo logramos, hijito!

A mi hermano, José Rubén, por soportarme.

Los amo.

“La gota rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia.”



AGRADECIMIENTOS

Como no agradecer a Dios y a la Virgen, por bendecirme todos los dias con una hermosa

familia.

Gracias infinitas a mi tutor, Dr. Manuel Fernandez de Cordoba, por su guia, paciencia y

correcciones en el desarrollo de este trabajo.
A mis abuelitos: Mercy, por estar pendiente de mi siempre; Carmen, por ensefiarme el valor
de la familia; Pepe, desde el cielo, me cuida; sobre todo a mi abuelito Miguel, el hombre

mas sabio que he conocido.

A mi amiga incondicional, Raquel.



RESUMEN

La presente investigacion hace un analisis al registro de un color aisladamente considerado
como signo distintivo, mismo que se inicia con la presentacion de la solicitud ante la
autoridad competente, aunque la normativa andina prohibe la proteccion de un color sin una
forma especifica, se hace mencion que la Decision 486 admite la proteccién como marca de
un color si quien solicita el registro lo hubiese usado constantemente en el pais miembro vy,
por efecto de su uso el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o

servicios a los cuales se aplica, haciendo referencia a la figura del secondary meaning.

En el Ecuador, el Cddigo Ingenios no determina los parametros ni la forma que se debe
solicitar el registro de un color aisladamente considerado, por lo que de esta investigacion
se evidencia que no se cuenta con normativa interna que regule este tipo de solicitudes, ya
que se presentan vacios legales en torno al derecho de marcas en el Ecuador; asimismo, se
plantea la necesidad de capacitar a los funcionarios, en relacion a los signos no tradicionales,

ya que la negativa a estas solicitudes se da por un tema ideoldgico mas que juridico.



ABSTRACT

The following investigation makes an analysis about registration of a color isolated as a
distinctive sign, which begins with the presentation of the application before the capable
authority. However, Andean regulation excludes the protection of a color without a specific
method, it is mentioned that Decision 486 admits the defense as a color trademark if the
person requesting registration has used it constantly in the member country and, as an effect
of that, sign has acquired distinctive aptitude to the products or services to which it applies,
based on the figure of secondary meaning.

In Ecuador, the Ingenios Code does not determine the parameters or even the form that
should be requested for the registration of a color that is considered in isolation. Thus, this
investigation shows that there is no internal regulation to control this type of applications, as
there are legal gaps in trademark law in Ecuador. Likewise, the need to train representatives
in relation to non-traditional signs is also raised, since the refusal of these requests due to an

ideological rather than a legal issue.
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INTRODUCCION

“Las marcas han tenido un desarrollo histérico desde la Antigua Roma, donde los objetos e
instrumentos fueron identificados de manera que se reconocia la persona que lo habia”
elaborado (Ruiz, 2013, pag. 21). Fue una manera de especificar su procedencia o la persona
que lo realizo, de forma que se impedia que dicho objeto sea confundible, dando lugar a las
primeras instituciones juridicas que protegian el derecho de su creador, tanto del productor
como del fabricante.

En la Edad Media, se castigaba con pena de muerte el uso fraudulento de una marca; ademas,
se conocio la utilizacion del nombre comercial para distinguir locales comerciales. (Ruiz,
2013) Con la Revolucion Industrial, las marcas ganan connotacion en el ambito econémico,

por tanto empiezan a ser motivo de regulacion. (Uriel, s/f, pag. 2)

Segun (Castro Garcia , 2009, pag. 21) “Las marcas son signos distintivos que tienen como

objetivo diferenciar servicios o productos dentro de un mercado”.

(Comunidad Andina de Naciones, 2013), en el articulo 135 se presentan las pautas para
poder registrar una marca; entre los requisitos que podemos mencionar se encuentran la
suficiente distintividad, para que no sean confundibles con otro signo, y la posibilidad de

representacion grafica, en concordancia con él establece lo siguiente:

“Articulo 359.- Registro de marca: Se entendera por marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como

’

marcas los signos que sean susceptibles de representacion grafica.’

Las normas citadas recogen los mismos requisitos para que la marca se configure como tal,
por tanto, puede ser objeto de registro, siendo los siguientes: que sea un signo, teniendo
suficiente distintividad, que se pueda representar graficamente y pretenda proteger un

producto o servicio.

En la actualidad estos signos distintivos no solo estan comprendidos de palabras o elementos
figurativos, sino también de otros, tales como colores, sonidos, marcas olfativas y la marca
tridimensional que tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios, como lo haria una

marca tradicional.



Segun la (Comunidad Andina de Naciones, 2013, pag. 10)

“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual
se ha de aplicar una marca en ningun caso serd obstaculo para su registro. Podran

constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(..)

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

(.).”"
Segun (Herrera , 2013, pag. 11)

En efecto, el articulo 134 establecid que las marcas son todos aquellos signos
aptos para distinguir productos y servicios, cuya naturaleza permita su
representacion grafica. Ahora bien, Decision ha dado un paso mas adelante al
determinar con exactitud las condiciones bajo las cuales un color seria

susceptible de registro.

Es asi, como en el literal €) de la misma disposicion se determind que “un color delimitado
por una forma, o una combinacion de colores” puede ser registrado como marca. Es decir,
la normativa citada no contempl6 la posibilidad de registrar un color aislado e independiente
de cualquier otra forma o color; sin embargo, la disposicion contiene una salvedad, porque
un color aisladamente considerado puede ser calificado como signo distintivo, siempre y
cuando el solicitante demuestre la aptitud distintiva del mismo y su posicionamiento en el

mercado. (Herrera , 2013, pag. 12)

El color es un signo distintivo que puede ser objeto de registro, siempre y cuando este
delimitado por una forma especifica, como excepcion, cumpla con ciertos requisitos de la
figura de distintividad sobrevenida; ademas, que este esté acompafiado por un codigo tomado
de un sistema de identificacion de colores reconocidos internacionalmente; para esto se debe
implementar dentro de la normativa del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una

disposicion respecto al ingreso de la solicitud de registro de marca referente al color y su



posterior examen de fondo y forma. De esta manera, se emita una disposicion legal donde
se conceda el registro del signo establecido en la ley.

Al respecto, el art. 360 del (Codigo Organico de la Economia Social de los conocimientos,

2016) contempla lo siguiente:

“Art. 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca: No podran registrarse
signos que:

(...)

8. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado
por una forma especifica;

Los signos mencionados en los numerales 2, 5, 7 y 8 que no sean intrinsecamente
capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podran registrarse como
marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante
en el pais para identificar los productos o servicios del solicitante o su causante de

conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo. (...)"

Ademas, la (Comunidad Andina de Naciones, 2013) referente a las prohibiciones absolutas

manifiesta en la Decision 486,

“Art. 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

(...)

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado
por una formaespecifica;

(...)

No obstante, lo previsto en los literales b), ), f), g) y h), un signo podré ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido

aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

Por lo tanto, se desprende de las normas en mencion, el registro de un color aisladamente
considerado, siempre que el solicitante de la misma, pueda demostrar fehacientemente que
su uso ha creado en el consumidor una relacion entre el color que se pretende registrar y el

producto o servicio que se ha ofertado en el mercado y su uso constante en el tiempo.



CAPITULO |

REGISTRO DE MARCA Y REGISTRABILIDAD
1.1 GENERALIDADES

El origen de las marcas inicia en la antigua Grecia, donde se utilizaban ciertos rasgos o
indicativos para distinguir quien habia sido el encargado de su fabricacion, tanto en obras de

arte, estatuas y demas objetos.

En Roma, se utilizaba signos para identificar el lugar de produccidon y la persona que lo habia
realizado, en la mayoria de los casos se daba en vinos, quesos 0 instrumentos que se
relacionaban a la construccion. “En la antigua China, Egipto y Mesopotamia se utilizaban
una variedad de signos distintivos, con caracteristicas muy similares encontrados en Roma,
donde se indicaba el nombre del autor de las piezas de porcelana, fabricacion y destino para

lo que fueron producidas” (Cabanellas & Bertone , 1989, pag. 15).

Con la presencia de estas formas de especificacion de productos, era necesario normas para
la proteccion juridica, que en su momento se podian llamar marcas, por lo tanto, aparecié la
denominada “Lex Cornelia” que aparece como una institucion que penaba la presuncion y
el uso de un nombre falso, y donde se puede deducir que podia castigarse la falsificacion de

una marca”

En la Edad Media, el nombre comercial se empieza a utilizar en los signos que se
incorporaban a los productos y establecimientos donde se comercializaban como parte del

reconocimiento de terceros.

La revolucion industrial, crea un hito importante dentro de la evolucion de las marcas,
pasando por la produccién en masa, es necesario establecer el origen de los productos y no

exista confusion entre los consumidores

Paulatinamente el derecho de marcas se fue abriendo campo, principalmente el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial suscrito el 20 de marzo de 1883, permitid
el fortalecimiento del incipiente derecho marcario.

En el siglo X1X se extiende la regulacion normativa y se consolida este derecho, llegando

inclusive a América Latina, donde se dictan las primeras normas al respecto. Por ejemplo,



el Ecuador, donde la primera ley de marcas se expidio el 31 de octubre de 1899, cuerpo legal
que sufrié reformas a lo largo del siglo veinte. ( Ycaza Pazmifio, 2009, pég. 12)

Las marcas evolucionaron junto con el ser humano, y obtuvieron importancia al desarrollarse
conjuntamente con el progreso economico de las sociedades. El papel importante de las
marcas dentro de las empresas, llegan a tener un valor superior a los bienes tangibles, en
consecuencia “dentro de la categoria de bienes inmateriales ocupan un lugar trascendental
las marcas, no solo como instrumento de competencia, sino como una verdadera

manifestacion de la personalidad del titular en el mercado”. (Villacreces, 2005, pag. 4)

1.1.1 LAS MARCAS

Marca es todo signo que sirve para diferenciar en el mercado, productos o servicios, idénticos
o similares de los competidores. (Vaccaro, 2012) De este concepto en primer lugar, se
desprende que se trata de un bien inmaterial que debe incorporarse a un “corpus
mechanichum” o elemento material llamado “signo”, que puede ser percibido por los
sentidos. En segundo lugar, un signo puesto en relacion con un producto o servicio. Por este
motivo, un mismo signo puede coexistir en el mercado distinguiendo productos o servicios
diferentes. (Ortiz Gomez, 1991, pag. 52)

Las marcas entonces, son signos distintivos que, al poder ser perceptible por los sentidos,
sirven para diferenciar dentro del mercado productos o servicios, que por sus caracteristicas
similares pueden causar en el consumidor confusion. El signo tiene relacién con un producto
0 servicio, por lo que puede coexistir en el mercado con otros siempre y cuando sean

productos o servicios diferentes.

El Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la
Innovacion, brinda una nocion de los requisitos que debe cumplir un signo para considerarse

como marca, al respecto expresa:

“Se entendera por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos que sean
susceptibles de representacion grdfica”. (Codigo Organico de la Economia Social
de los conocimientos, 2016)



Entonces, se entiende que la marca se enfoca en dar un mensaje dirigido al consumidor, la
relacion que existe entre la marca y el consumidor es un mensaje y luego a la reaccion del
publico ante la misma; donde se deduce que “desempefian un papel primordial en las
estrategias de desarrollo y comercializacion, y contribuyen a proyectar la imagen y la
reputacion de los productos de la empresa ante los consumidores” (Organizacién Mundial
de la Propiedad Industrial, 2006)

El IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) brinda un concepto mas amplio que

establece lo siguiente:

“Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma
clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, nimeros, un simbolo, un
logotipo, un disefio, un sonido, un olor, la textura, o una combinacion de estos. Para
efectos del registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas”

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2009)

Podemaos extraer principalmente dos elementos que caracterizan las marcas: los productos o
servicios y su origen empresarial, y con esto darle un rol de proteccién a la calidad de los
productos o servicios, mantener el prestigio y el buen nombre que ha logrado dicha marca

con el transcurrir del tiempo.
Segun (Medina Pabdn , 2006, pag. 8)
Podran constituir marcas los siguientes signos:

a) Las palabras o combinacion de palabras;

b) Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos;
c) Los sonidos y los olores;
d) Las letras y los nimeros;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,



g) Cualquier combinacion de los signos indicados en los apartados anteriores. (Cddigo
Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion Registro
Oficial No. 889, 2009)

Entonces se entenderd a la marca como un signo que sirve para distinguir los diferentes
productos de fabrica, comercio o servicios de un grupo empresarial. Ademas, hallamos el
rol de proteccion de la calidad del producto o servicio, su reputacion y buen nombre que va
ganando a través del tiempo gracias al trabajo de la empresa y que, a su vez, constituyen
elementos valiosos para la lealtad que el consumidor tenga con los productos o servicios

reconocidos por su marca.

1.1.2 FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las marcas dentro de la sociedad juegan un rol de gran importancia, por su valor comercial,
ya que se las considera como un activo importante que puede llegar a tener un significativo

valor econdémico, lo que permitiria ademas la aceptacion del publico en el mercado.

El rol dentro del mercado y el ordenamiento juridico ecuatoriano, se manifiesta en la
necesidad de los productores para garantizar el buen nombre y prestigio de las marcas, por

tanto, es necesario describir sus funciones:

FUNCION INDICADORA DE PROCEDENCIA EMPRESARIAL

“La primera funcion de las marcas y la mds importante es la funcion indicadora de la
procedencia empresarial de los productos que la incorporan (...)”. (Llobregat Hurtado,
2002, pag. 34), de acuerdo al Tratadista Fernandez- Novoa esta funcion es considerada como
“la funcion primaria y fundamental de la marca y es que se apoya directamente en las
reacciones de los consumidores y se basa en el modo inmediato en la estructura del derecho

de marca.

En efecto, al contemplar una marca puesta en relacion con un producto o servicio, el
consumidor piensa l6gicamente que el producto o servicio procede de una determinada
empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma
clase que estan dotados con la misma marca. En este sentido la marca desempefia un papel

informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase



portadores de la misma marca han sido fabricadas o distribuidos por una misma empresa”.

(Fernandez-Novoa, Carlos, 2004, pag. 35)

En resumen, los consumidores escogeran los productos o servicios que satisfagan sus
necesidades, sin efectuar diferenciacion de la fuente empresarial, sino sobre la imagen
publica de la marca. Esta funcion distintiva permite al publico una reduccién de los costes
en la busqueda del producto o servicio preferido. Y es que, cuando un consumidor pretende
adquirir un bien determinado, en cuanto que ha satisfecho sus necesidades en experiencias
de consumo anteriores o se le ha recomendado por terceros, su busqueda debera efectuarse
siguiendo la marca como punto de referencia, lo que evitara que dicho proceso sea incierto

y costoso en tiempo y dinero. (Martinez Gutiérrez , 2002, pag. 25)

FUNCION DISTINTIVA

Es la capacidad que debe tener una marca por si misma para diferenciarse unos productos o
servicios de otros, requisito primordial para que se pueda registrar un signo como marca;
ademas, que esta caracteristica permite que se haga posible su diferenciacion al momento de
entrar en el mercado; permitiendo que se identifique al fabricante, productor y empresa que
elabora o brinda determinado producto o servicio, para que no exista una confusion real ante

el consumidor.

Para el Tribunal Andino ha sefialado:

“La marca tiene como funcion principal la de identificar los productos o servicios
te, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la
facultad de exclusividad respecto de la utilizacion del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000)

Ademas, en el Proceso 240-1P-2013, se menciona:

“Para el analisis del riesgo de confusion se debera tenmer en cuenta tanto la

semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos o servicios a los
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que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusion entre dos
signos sera mayor cuanto mayor sea la similitud o conexién competitiva entre los
productos o servicios a distinguir”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
2014)

La confusion puede producirse en tres aspectos: el visual o gréafico, el auditivo y el

ideologico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes caracteristicas

propias de la situacion de semejanza: (Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, 2013)

Similitud ortogréfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la
palabra, el nimero de silabas, las raices o las terminaciones comunes, pueden
producir en mayor o menor grado, que la confusion sea mas palpable u obvia;
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2014)

Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen
sonido similar. La determinacion de tal similitud depende de la identidad en la silaba
tonica, la coincidencia en las raices o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben
tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusion. (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, 2015)

Al carecer una marca, de esta capacidad intrinseca aumenta el riesgo de confusion, se

obtendria un beneficio ilicito ya que se estaria incurriendo en actividades de competencia

desleal prohibidas por las normas legales vigentes, en este sentido nuevamente se pronuncia

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretacion prejudicial No. 2-1P-

95:

“Permitir la inscripcion de un signo confundible con otro ya registrado, una
competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparandose en una relativa
semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa
que llevar al publico a error entre las dos marcas que protegen productos de la

misma clase, con el objeto de obtener una ventaja econdmica en cuanto a la buena
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fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015)

“La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal
como la funcién primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de
registro como marca, es la razon de ser de la marca, es la caracteristica que permite
diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por
una persona de los idénticos o similares de otra, para impedir que se origine una
confusion en las transacciones comerciales”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, 2005)

Otamendi ademas indica sobre la distintividad lo siguiente:

“El poder o caracter distintivo es la capacidad intrinseca que tiene para poder ser
marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no
tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a
identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, 2002, pag. s/p)

Al respecto, el profesor Fernandez-Novoa, al respecto manifiesta:

“La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el mercado sus
productos o0 servicios de los empresarios competidores (...). Por medio de la marca
es posible acotar dentro de cada clase de productos o servicios el grupo concreto de

productos o servicios que cada empresa introduce en el mercado”. (Novoa , 2002,

pag. 25)

Ademas, este autor, incluye un elemento importante, el factor psicolégico, la union entre el
signo y el producto, que es obra del empresario, “no desemboca en una auténtica marca
hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal union”.
(Novoa , 2002, pag. 23)
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Por lo expuesto, se concluye que la marca sirve como medio de diferenciacion de los
productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo factible que el consumidor los
distinga e individualice de otros y reconozca su origen empresarial, siendo un requisito
primordial porque el signo no cumple una funcién distintiva y no puede considerarse como

marca.

FUNCION INDICADORA DE CALIDAD

Considerada como la union entre el signo y los productos o servicios que identifica, ofrece
a los consumidores una indicacion sobre el grado de posicionamiento y grado de aceptacion,
por parte del publico consumidor, lo que constituye un reto al empresario para mantener su
calidad y no defraudar al consumidor, “asimismo, supone que el consumidor o el usuario
final debe tener la certitud de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto,
en la fase posterior a su comercializacion, de una intervencion o manipulacion que afecte
al estado original del producto, realizada por un tercero sin consentimiento del titular”.
(Cervifio, 2000, pag. 35), ya que si la marca en mencidn indica una determinada procedencia
empresarial, cabe esperar, que los productos sefialados con una misma marca presenten

estandares iguales y constantes de calidad.

En la sentencia que emitid el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dentro del
caso IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNICK GmbH y V. DANZIGER/ IDEAL-
STANDARD GmbH, se mencionaba lo siguiente: "(...) Es indiscutible que en la préactica
la marca constituye a los ojos de los consumidores, una garantia de que los productos que
Ilevan una marca determinada son fabricados por la misma empresa o bajo el control de la
misma empresa y que se puede, por lo tanto, pensar que son de la misma calidad. Esta
funcién esencial de una marca pone al titular en condiciones de entrar en el juego de la
competencia tomando como base la calidad de su producto...". (Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, 1994), lo que puede generar una serie de expectativas en los

consumidores, y sea la razon por la cual se escogié dicho producto.

Por lo tanto, esta garantia de calidad goza de relevancia juridica, es asi que cada
“ordenamiento juridico debe regular la funcion indicadora de la calidad imponiendo al

licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el
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licenciatario bajo la marca licenciada” tal como lo indica el profesor (Novoa , 2002, pag.
74)

FUNCION PUBLICITARIA

No es solo darle identidad y diferenciacion a los productos o servicios que ofrece
determinada empresa; sino que también debe orientar al consumidor brindando informacion
de todo tipo que permita conocer las caracteristicas de los productos o servicios que se
ofertan influenciando en la capacidad de decision. En su mayoria son las marcas exitosas las
que logran orientar en la toma de decisiones a los consumidores, por lo cual es necesario que

no se permita un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o su titular.

Cabe recalcar que “(...) la funcién publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La
primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, 0 sea su
funcion distintiva. ( Ycaza Pazmifio, 2009, pag. 22). La utilizacién de marcas permite
informar al publico que productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son
inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se
distingan sus respectivas calidades y condiciones. Asimismo, mediante la funcion de
identificacion de origen, la marca informa al publico sobre la procedencia de los bienes y
servicios, con las limitaciones sefialadas al estudiarse esa ultima funcion. Una segunda
faceta se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos
visuales que constituyen este. En la funcion de la fuerza de atraccion o sugestion de tales
elementos, pueden de por si dar cierta informacién sobre el producto marcado”. (Cabanellas
de las Cuevas, 1989)

1.1.3. CLASES DE LAS MARCAS

En el derecho marcario se pueden encontrar varios criterios en relacion a las clases de marcas

que son utilizadas en el comercio y se detallara la clasificacion mas amplia:
POR LA NATURALEZA DEL SIGNO ELEGIDO:

Marca Denominativa: aquellas que estan compuestas o integradas por un conjunto

de letras que constituyen en su conjunto una expresion que se puede pronunciar.
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Las denominaciones comprenden tres categorias o subclases reconocidas que son:

» Denominaciones de fantasia o caprichosas: las palabras que dentro del lenguaje no
tienen ningan significado especifico, por ejemplo, ADIDAS, KODAK.

» Denominaciones arbitrarias: son vocablos o términos dentro de los cuales no existe
vinculacion alguna entre la marca y el producto, ya que no guardan relacion con su
significado. Por ejemplo, PUMA.

» Denominaciones evocativas o0 sugestivas: la denominacion que forma parte de la
marca puede tener o no un significado dentro del lenguaje, pero sugiere o evoca las

cualidades y funciones de la marca.

Marca Grafica: consiste en un logotipo, en un dibujo o disefio, se caracteriza por su
configuracién, disefio caracteristico o forma particular. No existe una limitacion respecto a
las caracteristicas que deba contener la marca grafica, por lo cual su variacion se puede dar

tanto en el color, su forma, tamafio, etc.

Marca Mixta: son las que estan integradas por un elemento denominativo y un elemento

figurativo que combinada resulta una marca.

Marca Tridimensional: es aquella marca compuesta por la representacion particular o
arbitraria del producto y de su envase; se deduce que se trata de un cuerpo con volumen, que

ocupa las tres dimensiones que son altura, ancho y profundidad.
POR EL GRADO DE CONOCIMIENTO:

Marca Notoria: La marca notoria debe ser reconocida por una parte significativa del
publico interesado por los productos o servicios protegidos por ella, lo que presume un cierto
grado de conocimiento por parte del publico pertinente. Se tramita de acuerdo a las
disposiciones del Articulo 228 de la Decision Andina 486. (Comunidad Andina de Naciones,
2013)

Marca Renombrada: esta marca no solo distingue al producto, también comunica
al consumidor una informacion adicional sobre las cualidades del producto y de la empresa;
que es conocida por los consumidores pertenecientes a mercados diversos; que poseen

elevado prestigio y reputacion.
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ATENDIENDO A SU TITULAR:

Marca Individual: busca proporcionar cada producto en una amplia gama, cuya
marca es Unica e individual, por lo tanto, cada producto tiene una imagen e identidad unica

lo que proporciona facilidad al momento de posicionar la marca. (OMPI, s.f.)

Marca Colectiva: son signos que permiten distinguir el origen geogréfico, material,
modo de fabricacidn u otras caracteristicas comunes de los bienes y servicios de las distintas
empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una
asociacion y sus miembros aquellas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institucion

pablica o cooperativa. (OMPI, s.f.)
SEGUN EL OBJETO QUE DISTINGUEN:

Marca de Productos: Son signos susceptibles de representaciéon grafica capaz de
distinguir en el mercado productos, con el fin que el pablico consumidor los distinga de otros

de la misma especie o idénticos existentes en el mercado. (Vaccaro, 2012)

Marca de Servicios: es un signo susceptible de representacion grafica capaz de
diferenciar en el mercado servicios, con el objeto que el publico consumidor los distinga de
otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir, son signos que
muestran que un servicio es prestado por una empresa determinada. (VVaccaro, 2012)

Marca de Garantia o Certificacion: Signos distintivos que muestran que el
producto o servicio cumple con un conjunto de normas y han sido certificados por una

autoridad de certificacion. (Vaccaro, 2012, pag. 38)

1.1.4 MODO DE ADQUIRIR UNA MARCA: SISTEMA ATRIBUTIVO

En nuestro pais al registrar una marca ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
es la tnica forma de obtener la propiedad sobre dicha marca de acuerdo al sistema atributivo
que rige a la Comunidad Andina de Naciones.

El articulo 154 de la (Comunidad Andina de Naciones, 2013) , recoge el sistema constitutivo

0 atributivo puro; donde el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo, quiere decir,
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que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado.
Por lo tanto, se concluye que “En este sistema, la legislacion atribuye al primer registrante
el derecho de propiedad, es decir, le atribuye la calidad de propietario. Es una atribucion

de la titularidad del derecho de propiedad, por razén del registro”. (Duran, 1981)

Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y ademas le otorga el

derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: “la Unica forma de adquirir el
derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, segun el
sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez
registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la
posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin
su consentimiento o autorizacién (ius prohibendi). (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, 2005)

Tres facultades especificas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la
jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro

de la misma; ellas son:

* La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase
o envoltorio; y, ademas, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin
de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre
productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. (Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)

* La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificacion de su
marca, que se complementa con la prohibicion que puede lograr el titular para que
terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual

o similar. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)

* La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo
que terceros hagan lo propio con esa misma marca”. (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, 2004)

En resumen, conforme al sistema andino y al Codigo Ingenios, la Gnica forma de adquirir el

derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular
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ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso
consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar
confusion al consumidor a quien protege, en esencia, el derecho marcario. (Barragan,
Cevallos, Marin, & Tamayo, 2012)

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el pais de inscripcion el derecho al uso
exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones
establecidas por la ley comunitaria.”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000),
por lo cual es la Direccién Nacional de Propiedad Industrial el ente encargado de emitir la

respectiva resolucion administrativa que concede el registro de una marca.

Cabe recalcar, el articulo 154 de la (Comunidad Andina de Naciones, 2013) menciona que
el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la Oficina Nacional

competente, y no solo simplemente con el uso en el comercio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 10-1P-94 del 17 de marzo de

1995, sefiald lo siguiente:

"En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen
comunitario andino, este consagra lo que se conoce como el sistema atributivo,
segun el cual sélo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en
registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, este conformado por

la Oficina Nacional Competente. (Lex Base, 2016)

El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos
de su titular desde el momento de la concesidn del registro. En efecto, los derechos
inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de
vigencia del mismo (...)". (Lex Base, 2016)

El registro de la marca en los términos establecidos por la decision andina y ante la oficina
nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada pais designe,

es el unico que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. (Lex
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Base, 2016). De esta manera no podra ser oponible al registro de una marca de acuerdo con
la ley comunitaria, ningun otro registro o sistema de inscripcion que por su contenido y por
el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la
norma comunitaria.

En dicha sentencia se han puesto de manifiesto las caracteristicas bésicas del derecho
marcario en el régimen comdn andino. Por este camino se ampara con un minimo de
garantias a quien demuestre, mediante el registro de la marca ante la oficina nacional
competente, el derecho de exclusividad para el uso de la misma por un lapso determinado y
el ejercicio de los demés derechos.

“Ningun sistema nacional diseflado de alguna u otra forma para proteger derechos
similares, podra oponerse al registro de la marca y en caso de contraposicion de los
derechos otorgados por uno u otro sistema, deberan prevalecer los amparados por el
régimen comun marcario como normativa preeminente frente al derecho interno. A
contrario sensu, y a manera de ilustracion de este punto cabe decir, por ejemplo, que el
registro sobre la marca sera oponible y prevalecerd sobre eventuales pretensiones de
exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripcién, como el de
la "reserva de nombre". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1995)

En consecuencia, el registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la
misma, en este sentido, el registro es constitutivo de derecho, ya que sin este no nace a la
vida juridica el derecho de propiedad industrial sobre el signo.

Ademas, es pertinente mencionar que con este registro se otorga a su titular derechos de
explotacion, reproduccion y distribucion, se permite al propietario de la misma ejercer
acciones legales en contra de terceros que intenten utilizarla para la distribucion, venta y
utilizacion sin autorizacion previa, se le confiere la potestad para presentar a su titular
oposiciones al registro de marcas que sean iguales o similares al signo registrado
previamente.

Autores mencionan al respecto: “el derecho sobre la marca nace por virtud del registro del
signo ante la autoridad competente, ya que es una expresion formal de su concesién a favor
del solicitante”. (Lazaro & Alonso, 2002)

17



CAPITULO 11

EL COLOR DENTRO DE LA LEGISLACION ECUATORIANA

2.1. SIGNOS DISTINTIVOS NO TRADICIONALES

El concepto tradicional de marca ha ido evolucionando, ya que las necesidades del
consumidor han variado con el pasar del tiempo, la marca se ha relacionado con una imagen
que era la que definia su origen comercial, la cual constaba de una figura, de colores y de
letras. Hoy en dia por las caracteristicas que poseen los productos o servicios que se ofertan,
surge la necesidad de darle a la marca una caracteristica mas precisa que derive en el
consumidor para su compra. Las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad
emocional tienen un notable poder de seduccion. Para lograr que los consumidores
potenciales se habitlen a la idea de una determinada marca esta representada por un color,
una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor u olor, se requiere una
importante inversién en mercadotecnia y comunicacién. (Organizacién Mundial de la
Propiedad Industrial, 2009)

En los ultimos afios, particularmente en la Gltima década, se ha empezado a ver que hay
diferentes formas de aproximarse y llamar la atencion de los consumidores. Bajo este
contexto se han empezado a desarrollar las marcas no tradicionales, entendidas como lo
contrario de las marcas “tradicionales”, es decir, aquellas que expresan a través de letras,
nameros, palabras, dibujos o simbolos, unas que pueden ser apreciadas por el sentido de la
vista, y otras no son visualizables.

La marca tradicionalmente se ha asociado con imagenes en dos dimensiones, compuestas
por una forma, una combinacion de colores y un texto. Pero, existen otro tipo de signos
diferentes a las imagenes, bien sean visibles o no visibles, que podrian llegar a considerarse
como marcas, como lo son los sonidos, los olores o aromas, la textura, el sabor o la forma,
entre otras opciones. Estas que acabamos de mencionar son las marcas no tradicionales, y su
nombre se debe a que no es usual que los productos o servicios en el mercado se identifiquen
y diferencien a través del uso de este tipo de signos distintivos. Es su caracter de novedosas
y diferentes lo que las hace opuestas a lo tradicional y por este motivo se ha decidido
denominarlas marcas no tradicionales. (Liévano Mejia, 2013)
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La Decision 486 (Decision del Acuerdo de Cartagena 486, 2000) toma en consideracion las
marcas no tradicionales que mencionan los colores, sonidos, marcas olfativas y la

tridimensional.

En su articulo 134 menciona lo siguiente:

“A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso seré obstaculo para su registro.
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;

d) las letras y los nUmeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores”.

MARCAS DE COLOR

Liévano al respecto del color menciona: “Las marcas de color per se consisten en el uso
abstracto de un color determinado o una combinacion de colores en un producto, o0 en su
empaque. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es que un producto
determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, 0 una
combinacidn de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen
los productos de la misma categoria, o sus empaques”.

El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el color o la
combinacion de colores con el origen empresarial del producto. Es importante aclarar que
este tipo de marcas no incluye los colores cuando van asociados a una imagen o figura
determinada, es decir, cuando estan delimitados por alguna forma, ya que en esos casos el

color forma parte de las marcas figurativas. Por el contrario, “el color per se significa que se
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solicita la proteccion para uno o varios colores, independientemente de su forma especifica
o configuracion” (Martinez Simon, s.f.) sin embargo, es necesario mencionar que este tipo
de signos distintivos deben apegarse a los requisitos establecidos en el articulo 135, literal
a) de la Decision 486 de la CAN de lo contrario se encontraria inmersa en la causal de
irregistrabilidad.

En la doctrina se podra encontrar que los colores pueden cumplir la funcion diferenciadora
de los productos fabricados o servicios prestados por una empresa respecto de los fabricados
o prestados por las demas.*

Es importante mencionar, un color que no esté delimitado por una forma especifica no va a
superar el requisito de distintividad establecido por la Decision 486, pero dicha falencia se

supera cuando se demuestre que la distintividad se ha adquirido a través de su uso.

MARCAS TRIDIMENSIONALES

Dentro de las marcas no tradicionales, la tridimensional ha tenido mayor aceptacion, ya que
al ser signos que se basan en la forma corporal del producto, envases o envolturas en los que
éste es empacado, que se pueden utilizar para diferenciar en el mercado tanto la forma de los

productos como la de sus empaques.

MARCAS GUSTATIVAS
Las marcas gustativas son las que se perciben por el sentido del gusto; lo que se busca es
que los consumidores puedan asociar una marca con un sabor determinado, por lo que se

limitan a alimentos y bebidas. (Vaccaro, 2012)

MARCAS TACTILES

“En este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su
reconocimiento”. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 2006), ya que poseen
estructuras o texturas, esta textura puede ser usada por distintas empresas.

MARCAS OLFATIVAS

9

! Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. caso “Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau”. “en
efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por si solo pueda servir de indicacion del
origen de los productos o servicios de una empresa de los de otras”.
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Dentro de esta clasificacion de las marcas no tradicionales se encuentra la olfativa, siendo al
igual que las tridimensionales, muy acogida por el mercado. “Las marcas olfativas estan
compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un
producto, se le afiaden con el propdsito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final
que se espera obtener con la proteccion de este tipo de signos es que los consumidores
asocien el olor con el producto, luego lo relaciones con un origen empresarial”. (Liévano
Mejia, 2013)

MARCAS SONORAS

“Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido
creados expresamente (es decir, por encargo especifico), o bien tomados de la amplia
variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte,
pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la
naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un ledn)”. (Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). N, 2006)

MARCAS HOLOGRAFICAS

Para entender este tipo de marca es necesario dar un concepto de lo que se entiende por
holograma “La holografia es una técnica avanzada de fotografia, que consiste en crear
imagenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo laser, que graba microscopicamente
una pelicula fotosensible. Esta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una

imagen en tres dimensiones”. (Wikipedia, 2017)

2.1.1 REQUISITOS

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas de la OMPI, sobre las marcas no tradicionales expresa:

“La idea de que la categoria de los signos que pueden constituir marcas tiene un nimero de
miembros potencialmente ilimitado esta recogida en el articulo 15.1 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ( en

adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podra constituir
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una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de las otras. De ese modo, se
refiere implicitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar
el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia,
practicamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado
una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del articulo 15.1 del
Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual, los Miembros pueden exigir como condicion
para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

(...) La eleccidn de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la
estrategia publicitaria y de comercializacién particular de cada empresa; sin embargo, la
aceptacion del signo elegido en el mercado dependera en Gltimo término de la percepcion
del consumidor. Las intensas campafias publicitarias y de promocion realizadas a propésito
de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atencién del consumidor y
predisponerlo a establecer una vinculacién entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza
comercialmente.

(...) Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la
denegacion de proteccidn que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusion del
consumidor. Cuando no existe una proteccion suficiente, los competidores del productor o
proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que
induzcan a confusion, desorientando asi al consumidor en cuanto a la procedencia comercial
de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la
reputacion que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversion
en la calidad y promocion del producto o servicio”. (Comité Permanente sobre el Derecho
de Marcas, Disefios e Indicaciones Geograficas)

Se concluye que “(...) los colores pueden ser marca en la medida que sean un signo
distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vinculo entre los productos que
identifican y el consumidor, vinculo que se traduce en el hecho de que estos puedan
diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles
un determinado origen empresarial”. ( Recurso de Apelacion presentado por CAVA
LIMITED al registro de marca de color ROSADO (PANTONE 183C))
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Existen diferentes posiciones referentes al registro de un color como signo distintivo, ya que
al igual que ocurre con otros signos deben cumplir exdmenes de fondo, por lo cual es
necesario mencionarlos:

El Tribunal Europeo de Justicia manifiesta lo siguiente:

“(...) si bien el publico estd acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas
denominativas o graficas como signos identificadores del origen del producto, no
ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del
producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores
no estan acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de un
color o el de su envase, al margen de todo elemento grafico textual, puesto que, en
principio, un color por si solo no se emplea, en la practica comercial actual, como
medio de identificacién. Un color por si solo carece normalmente de la propiedad
inherente de distinguir los productos de una determinada empresa.

(...) En el caso de un color por si solo, la existencia de un caracter distintivo previo
al uso solo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente
cuando el nimero de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy
limitado y el mercado de referencia es muy especifico.

(...) No obstante, aun cuando un color por si solo no tiene ab initio un cardcter
distintivo en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede
adquirirlo, en relacion de los productos o servicios correspondientes, a raiz de su
uso conforme al apartado 3 de dicho articulo. Este caracter distintivo puede
adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarizacion del publico
interesado. En tal caso, la autoridad competente deberia apreciar globalmente los
elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar
el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia comercial determinada y
para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia Windsurfing
Chiemsee, antes citada, apartado 49. (Libertel Groep contra Benelux -

Merkenbureau)

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia Europeo concluye que el color en si tiene poca capacidad
de transmitir al consumidor informacion relacionada al origen empresarial del producto; sin

embargo, no se puede descartar en determinados casos el color pueda indicar cierta
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informacion que sirva de ayuda al consumidor a vincular con determinada empresa. El
Tribunal concluy6 que es necesario acreditar la distintividad adquirida, ya que el color como

tal carece de esta capacidad.

2.2. DEL COLOR COMO SIGNO DISTINTIVO

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogréficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al respecto

menciona:
“... 1) Marcas de color

12. Por regla general, para el registro como marcas se admiten colores individuales
0 combinaciones de colores. Ahora bien, un signo que consista en un color no se

admite necesariamente a efectos de registro.

13. Por lo que respecta a la representacion de las marcas de color, con frecuencia

puede facilitarse una muestra del color en papel

En los casos en que las combinaciones de colores puedan registrarse podria prescribirse el
requisito adicional de incluir una disposicién sistematica que asocie los colores de un modo

predeterminado y uniforme.

Los demaés requisitos especiales pueden referirse al nimero o al tamafio de las

reproducciones.

14. La representacion gréafica de las marcas de color puede efectuarse por medio de

una representacion pictorica de los bienes que posean el color reivindicado.

Por lo general se exige una descripcién mediante palabras del color (o de los colores) y, en
ocasiones, se exige de manera especifica una indicacion o declaracion de que el signo para

el que se solicita el registro es una marca de color.

15. La descripcién por medio de un codigo de identificacion reconocido
internacionalmente del color para el que se solicita el registro como marca 0 como
parte de una marca puede constituir un requisito formal, puede recomendarse o

simplemente puede estar permitida.
Podria exigirse al solicitante que, ademas del codigo de colores, presente un cromatograma.
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Sin embargo, es posible que no se exija una referencia a estas normas y que, en caso de que
se utilice, la eleccion de la norma de la industria (por ejemplo, PANTONE®, RAL™,
Focoltone®, RGB, etc.) quede a discrecion del solicitante. (Organizacion Mundial de
Propiedad Industrial, 2007)

El color por lo tanto, puede convertirse en un medio de identificacién de productos y
servicios que contribuye a forjar la identidad de origen empresarial y que ademas tiene la
virtud de conferir atributos al producto haciendo que pueda ser percibido como elegante,
divertido, y atrevido. Para solicitar el registro de un color como marca resultara necesario
que quede perfectamente definido, bien sea mediante un modelo depositado o por referencia

a un codigo de colores aprobado.

Se debe tener en cuenta que el registro de un color como marca es excepcional. En primer
lugar, porque el derecho de exclusividad que confiere la marca a su titular impedira a terceros
su utilizacién en el mercado para los mismos productos y servicios, lo que podria ser
altamente perjudicial para el resto de los competidores. Asimismo, ser& necesario acreditar
que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que protege, siendo
necesario que se cumplan con esos presupuestos para que se de paso a la solicitud que se

realizaria ante el 1EPI.

Por lo que se ve necesario hablar sobre la distintividad sobrevenida, la cual consistente en la
existencia de una identificacion clara por el consumidor entre el producto o servicio con ese
determinado color. La cualidad de distintividad sobrevenida se otorga a las marcas que
gracias a su uso continuado y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para
promocionarla hayan conseguido posicionarla de manera que el producto o servicio que
protege pueda ser identificado en su sector de mercado, imputandole una procedencia
empresarial gracias a la marca.

En este punto es necesario mencionar que la principal funcion de la marca es distinguir
productos o servicios que se encuentren dentro del comercio. Es decir, a través de esta
funcion de distintividad, el consumidor tendra la capacidad de poder diferenciar el origen
comercial, permitiendo al consumidor tener claro el producto o servicio que va a adquirir sin
riesgo que exista confusién en su eleccion.

Esta distintividad sobrevenida conocida en el Derecho Anglosajéon como Secondary

Meaning, permite a los titulares de las marcas que se encontraban inmersas en alguna de las
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prohibiciones establecidas tanto en el Cédigo Ingenios como en la Decision 486 que carecian
de distintividad, sean aptas para el tramite de registro ante la Direccion de Propiedad
Industrial, en razon del tiempo y el uso que esta marca ha tenido en el mercado, ha adquirido
la suficiente distintividad que permite a los usuarios reconocer el origen empresarial de esta
marca.

Sin embargo, se deben cumplir con ciertos requisitos para que la marca se pueda registrar en

base al Secondary Meaning, los mismos son:

e Demostrar la inversion realizada por publicidad.

e Ladistintividad debe ser obtenida antes de presentar la solicitud de registro de marca,
de la cual se genera la notoriedad, llamado “Efecto sanatorio de la notoriedad”.

e Su uso debe ser real y efectivo en el mercado de manera continua e ininterrumpida.

e Reconocimiento por parte del consumidor.

e Carece de distintividad, a pesar de no ser actual, pues lo adquirié progresivamente.

De acuerdo a la doctrina del Tribunal Andino, se debe cumplir con ciertos requisitos para

gue una marca pueda ser objeto de registro; que se mencionaran a continuacion:

1. El signo que se pretende solicitar para registro y que se registro, al inicio no retne el
requisito de distintividad. Se limita la excepcion a los signos genéricos, descriptivos,
comunes o usuales (“un color aisladamente considerado sin que se encuentre

delimitado por una forma especifica, en el caso de las marcas™.).

2. Que por efecto del uso constante y la notoriedad que ha adquirido en un Pais Miembro,
el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que

ampara. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008)

Lo que se reconoce con esto es el esfuerzo e inversion que le permite al titular de una marca
posicionarse en el mercado, permitiendo que el consumidor pueda distinguir el producto por

su origen empresarial.

En la legislacion comparada se puede encontrar uno de los reconocimientos mas recientes

de marca de color y fue protagonizado por el disefiador Christian Louboutin, quien consiguio
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en 2008 registrar una de estas marcas en Estados Unidos mediante la designacion de una
concreta tonalidad de rojo aplicada a la suela de zapatos de mujer, identificandola con la
siguiente descripcion: “La marca consiste en el color rojo (cddigo Pantone n. 18.1663TP)
aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma
parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicacion de la marca).” (
Ferndndez & Gigante, s.f.)

El disefiador también es titular de esta marca en las Oficinas Nacionales de Propiedad
Industrial de Benelux y Reino Unido. Actualmente se encuentra en procedimiento de tramite
ante la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI).

Aungue en primera instancia, la District Court de Manhattan determind que “el color no
podia ser una caracteristica de marca en la industria de la moda”, el Tribunal de Segunda
Instancia de Nueva York revirtié parcialmente esta decision en su sentencia de septiembre
de 2012 argumentando que la marca registrada de Christian Louboutin es valida y debe ser

respetada excepto en lo que se refiere a zapatos monocromaticos.

El Tribunal de Apelacion reconocié que la suela roja de los zapatos Louboutin ha adquirido
distintividad sobrevenida a través del uso, caracterizada por el contraste del color de la suela
con el resto del zapato. Este mismo argumento trae como resultado que se excluyan los

zapatos de un solo color.

Esta sentencia supone un reconocimiento judicial para el disefiador sobre los derechos de su
marca, Unico facultado para colorear de rojo la suela de sus zapatos femeninos con caracter
exclusivo.

Las marcas tradicionales que regularmente han venido registrandose como tales son las
representadas por letras, nimeros o palabras (denominativas), por imagenes (figurativas) o
por una combinacién de ambas (mixtas); no obstante, la constante evolucion de las técnicas
de empresas junto con el desarrollo de las nuevas estrategias de comunicacion para atraer la
atencion de consumidores han mejorado la difusion de este tipo de marca que superan el
concepto tradicional, llamadas marcas no convencionales.

Pese a la diferencia de las marcas tradicionales, el primer obstaculo que encuentran estas

marcas es el acceso al registro, ya que estos requisitos se han venido interpretando de forma
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restrictiva. En el caso concreto de las marcas de color, el principal obstaculo es acreditar su
caracter distintivo. Las marcas no convencionales presentan en la actualidad grandes

dificultades para ser representadas graficamente.

Como ya se menciond, las marcas de color per se o aisladamente considerada consisten en
el uso abstracto de un color determinado o una combinacion de colores en un producto, sin
embargo, el color para ser registrado como signo por si solo no debe ir acompafiado de una
imagen o una figura, ya que, al presentar una solicitud de color ante la oficina
correspondiente, se busca es su registro independientemente de su forma.

De acuerdo a la Resolucion No. 00001075 de la Superintendencia de Industria y Comercio
de la Republica de Colombia, se menciona que la descripcion de un color debe hacerse de
tal forma que, la lectura de ella se genere la idea clara en la mente y precisa de ese color,
ademas se acota que es admisible una descripcion del color y su designacion por medio de
un codigo de identificacion reconocido internacionalmente, como puede ser: Pantone,
Focoltone o RGB.

Ademas, se menciona que en otras jurisdicciones ( Caso “Libertel Groep BV/Benelux-
Merkenbureau”., 2003) se presenta la posibilidad que al carecer de una forma especifica el
color que se quiere solicitar, este caiga en una causal absoluta de irregistrabilidad,
fundamentada en la imposibilidad de que el signo sea o cumpla con la definicion de marca,
dada la ausencia de representacion grafica precisa e inequivoca que tendria el color sin
forma. En el caso del ordenamiento Andino no considera que un color sin delimitacién
morfoldgica adolezca de representacion gréafica. (Recurso de Apelacion presentado por
CAVA LIMITED al registro de marca de color ROSADO (PANTONE 183C))

El color se abri6 paso en el mercado, por lo que es necesario mencionar algunos de los
ejemplos mas claros de la utilidad del color: “Por ejemplo, los apasionados de la férmula
uno, estan familiarizados con lo que se conoce como “rojo Ferrari” y los amantes del
chocolate reconocen inmediatamente el color lila de los empaques de Milka. El disefiador
estadounidense Tommy Hilfiger registré como marca la combinacion de color blanco, rojo
y azul y de esa forma se lo conoce, ademas de su famoso logotipo, en el que también aparecen
estos colores. Pepsi-Cola ha invertido mas de 500 millones de ddlares en una camparia
mundial de comercializacion llamada “Project Blue” para fomentar y personalizar la difusion
del color azul como elemento de identificacion con Pepsi” (Organizacion Mundial de

Propiedad Industrial, 2004), y el registro del color aisladamente considerado lo que busca
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dentro del mercado es que los consumidores asocien el color con el origen empresarial del
producto, ddndole mayor fuerza distintiva y logrando el posicionamiento de la marca dentro
del mercado, aunque todavia existen trabas al momento de su registro “la aceptacion para
este tipo de signos ha sido muy alta, situacion que se refleja en las respuestas al cuestionario
del SCT”?, donde el 69 (92%) de los 75 Estados miembros aseguraron que admiten el registro
de una combinacion de colores en abstracto como marca. No ocurre lo mismo con el segundo
escenario, consistente en las marcas conformadas por un unico color. Para este tipo de
signos, la aceptacion ha sido mucho menor, ya que solo 42 (56%) de los 75 Estados
miembros respondieron que admiten el registro de un color especifico en abstracto como
marca. Ademas, en el sitio web de Pepsi sefala lo siguiente: “El éxito de Pepsimax y su
innovador disefio confirman que el color azul produce un gran efecto en el mundo de los
refrescos”. (Liévano Mejia, 2013)

Se ha estudiado el tema del color como signo distintivo y se concluye que “Se trata de una
cuestion donde no ha faltado controversia, pues histéricamente la tendencia mayoritaria ha
sido de negarlo (el registro de las marcas de color per se) en cualquier caso. En la actualidad
aquellas anquilosadas doctrinas han sido superadas, no obstante, mantengan gran
trascendencia sus fundamentos, pues sirven para sustentar la necesidad de los estrictos
requisitos que se le impone y de la limitada proteccion que se le otorga a este tipo de marcas”
(Martinez Simon, s.f.), en la préactica las posibilidades de aceptacién del registro del color
aisladamente considerado son minimas.

“la postura mayoritaria sostiene que los colores pueden cumplir una funcion diferenciadora
de los productos y servicios de una empresa respecto de los de las competidoras. Un ejemplo
claro es la STCE ( Caso “Libertel Groep BV/Benelux- Merkenbureau”., 2003), de 6 de mayo
de 2003, en el caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau, donde vino a decir que
“en principio no cabe presumir que un color por si solo constituya un signo, pues
normalmente un color es una simple propiedad de las cosas, pero no obstante puede
constituir un signo en relacion con un producto o un servicio en la medida en que el color
se utilice en el mercado sobre productos o servicios con una finalidad de competencia que
permita distinguir a éstos de los fabricados o prestados por otros operadores mercantiles.

En efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por si solo pueda

Z Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (en adelante
SCT por sus siglas en inglés)
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servir de indicacion de origen de los productos o servicios de una empresa de laos de otras”
(Botella y Tavira, 2015)

Asi mismo, se recalco que para que el color goce de caracter distintivo, el consumidor debe
considerarlo con el origen empresarial y no como mera ornamentacion o elemento natural
del producto, como el amarillo para la limonada o el verde para productos mentolados,
careceran de caracter distintivo. (Botella y Tavira, 2015)

La calidad de marca registrada solo se suele conceder a un color per se en casos
excepcionales y en los cuales se haya comprobado el uso constante e ininterrumpido para
marcas de un unico color que han sido promovidas de forma masiva y cuyo uso se remonta
a muchos afos, permitiéndole al consumidor relacionar dicho color con cierto producto.
Asimismo, se recalcd para que el color goce de caracter distintivo, el consumidor debe
considerarlo con el origen empresarial y no como mera ornamentacion o elemento natural
del producto, como el amarillo para la limonada o el verde para productos mentolados,
careceran de caracter distintivo. Por lo tanto, se llega a la conclusion que cuanto mas
arbitrario o inusual sea el color y mas limitada sea la gama de productos sobre la que se
solicita, el color gozara de mayor fuerza distintiva y posibilidades de acceder al registro
CoOmOo marca.

Concluyendo, el registro del color como marca no perjudica a la leal y sana competencia en
los mercados, mas bien, protege a los competidores y favorece a los consumidores, siempre
que logre ser el elemento que diferencie a un productor respecto de otros y no que su registro
sea la via para obtener un derecho de propiedad y, por tanto, sea una forma de excluir a los
competidores, ya que se la entiende como la libre expresion de la iniciativa privada, la libre
competencia econémica y la libertad de empresa.

La oposicion de la competencia al registro de marca puede darse como una forma de limitar
las posibilidades de diferenciacién, sobre todo si esta ya tiene reconocimiento por parte de
los consumidores, de modo que se disponga de menos herramientas para atraer a los
compradores ¢, incluso, incurrir en conductas para confundirlos. Se lo debe tomar como un
instrumento de proteccién de los competidores y de los consumidores, ya que se otorga a los
productores el registro marcario de aquellos signos que resultan ser distintivos y que

constituyen la base de su operacion en los mercados.
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2.2.2 DOCTRINA

La doctrina mayoritaria sostiene que los colores pueden cumplir la funcién diferenciadora
de los productos fabricados o servicios proporcionados por una empresa respecto de los

fabricados o prestados por las demas.

Al respecto se menciona: “las designaciones o denominaciones verbales de letras, nimeros
y colores deberan ser obviamente tratadas como marcas denominativas” (Alcald), pero para
entender dicha afirmacion es necesario hacer referencia a lo que es una marca denominativa:
“son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leidas
y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oidas”. Ademas, menciona el autor
que “una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente
el bien o servicio que se pretende identificar” con lo antes mencionado se concluye que una
marca de color aisladamente considerado no se puede encuadrar dentro de estas definiciones,
pues no se trata de una palabra, aunque esta sirva para para definir el color. En este caso
particular no se busca la proteccién juridica de una palabra que conceptualmente el lenguaje
asigna como un determinado color, sino color como tal, mismo que para ser especificado se

necesitara de un sistema de registro de color.

Tampoco es posible afirmar que la marca pueda incluirse entre las graficas o figurativas,
pues no se trata de una imagen o grafico, sino de algo distinto. Basandose en la definicion
que nos brinda la OAMI: “el color per se significa que se solicita la proteccion para uno o
varios colores, independientemente de su forma especifica o configuracion”. (Oficina de
Propiedad Intelectual de la Union Europea, s.f.) Las mencionadas notas clasifican las marcas
en denominativas, figurativas, tridimensionales, color per se, marca sonora y otras; y no
puede ser de otro modo, al no tener cabida en ninguna de las clasificaciones clasicas, es
necesario concluir que la marca de color Gnico supone una clase por si distinta a las demas,

con caracteristicas comunes, pero también propias. (Martinez Simon, s.f.)

El Tratadista Fernandez- Novoa menciona “el registro de una marca consistente en una tnica
tonalidad de un color provocaria problemas y dificultades practicamente insolubles”.
Ademaés, afiadia que “un color careceria —muy probablemente- del requisito basico de la
capacidad distintiva” y que “un consumidor medio seria incapaz de diferenciar tonalidades
de color proximas o parecidas”. (Fernandez-Novoa, El color y las formas tridimensionales

en la nueva Ley espafiola de Marcas, 1989-1990)
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2.2.3 TRATADOS INTERNACIONALES Y SU CARACTER VINCULANTE

Un Tratado Internacional es: “un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, o entre
Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales,
y regido por el Derecho Internacional” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion,
s.f.), mismos que constituyen, estructuras juridicas que enlazan y mandan a un determinado
estado miembro a la vigilancia respeto y defensa de las obligaciones adoptadas en el marco

de un congreso multilateral de naciones.
Con lo antes mencionado, los Tratados més relevantes en temas de Propiedad Industrial son:

e Convencion de Paris: Ecuador es miembro, se adhirid el 22 de marzo de 1999, como
parte de los compromisos de ingreso a la Organizacion Mundial de Comercio - OMC
y entrd en vigor el 22 de junio del mismo afio, “no fija las condiciones de
presentacion y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los
Estados Contratantes. En consecuencia, no se podré rechazar la solicitud de registro
de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podra
invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o
renovada en el pais de origen” (Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial,
2006), en este Convenio se desarrolla temas relacionados a la Propiedad Industrial,
como ya se menciond, no hace referencia en forma especifica al trato que se le debe
dar a las marcas no tradicionales, pero deja la posibilidad al registro de las mismas,
ya que no se podra invocar que por la naturaleza o categoria, se rechaza dicha
solicitud.

Por lo tanto, se supone que las marcas no tradicionales envisten la posibilidad de ser
reconocidas en este Convenio, entregandoles un supuesto acoplamiento.

e Protocolo de Madrid: Ecuador no forma parte de este Tratado.

e Acuerdo de Madrid: Ecuador no es miembro.

e Clasificacion Niza: se aplica por disposicion legal expresa contenida en el articulo
151 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

e TRIPS: Pais miembro, mismo que obligan a que cualquier pais que ingrese en la
OMC reconozca unos minimos estandares sobre derechos de propiedad intelectual
en todos los ambitos tecnoldgicos, incluyendo las biotecnologias.

e Otros:

» Pais miembro de la Comunidad Andina de Naciones
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« Miembro de la Convencion sobre Marcas de Fébrica y de Comercio de
Buenos Aires desde 1985

Aunque Ecuador no es miembro del Tratado de Singapur, es importante mencionarlo ya que
establecié pardmetros en cuanto al registro de marcas no tradicionales, promoviendo la

obligacion internacional para la proteccion de las mismas.

Este Tratado es aplicable a todos los signos que puedan registrase como marcas en un
determinado Estado contratante, pero sin obligar a las Partes Contratantes a registrar

determinados tipos de marcas”. (Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, 2006)
La OMPI, al respecto del Tratado manifiesta lo siguiente:

“El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y
dindmico para la armonizacién de los tramites administrativos de registro de
marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (el TLT de
1994), el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance mas amplio y tiene en cuenta
la evolucion mds reciente en el ambito de las tecnologias de la comunicacion”.

(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.)

El Ecuador como Estado miembro de la OMPI puede adherirse a este Tratado, presentando
los instrumentos necesarios para la ratificacion o adhesion al mismo, ya que la adhesién
significaria, la proteccion juridica que necesitan los signos no tradicionales, permitiendo
definir los pardmetros de registro; ademas, de brindar seguridad juridica dentro del ambito

marcario en nuestro pais.

La Decision 486, establece el régimen comdn sobre Propiedad Industrial, y en su articulo

No.1 respecto al Trato Nacional estipula lo siguiente:

“Art. 1. Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, cada Pais Miembro
concedera a los nacionales de los demas miembros de la Comunidad Andina, de la
Organizacion Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus
propios nacionales, a reserva de lo previsto en los articulos 3y 5 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), yen el articulo 2 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
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Industrial. Asimismo, podrén conceder dicho trato a los nacionales de un tercer pais,

)

bajo las condiciones que prevea la legislacion interna del respectivo Pais Miembro.’

Este principio constituye uno de los elementos mas relevantes con relacion a los Tratados
Internacionales, ya que busca esa igualdad de condiciones ante las solicitudes de registros

de signos en cualquiera de los paises miembros o dentro de los mismos paises.

Por lo tanto, en relacion a las marcas no tradicionales, este principio se presenta como un
desafio para los paises miembros, ya que se debe promover en la normativa interna,

condiciones que permitan su correcto registro y pueda verificar la representacion gréafica.

CAPITULO Il

PROCESO DE REGISTRO

3.1. PROCESOS

A fin de adquirir derechos exclusivos sobre una marca determinada, es necesario presentar
una solicitud de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),
realizada por una persona natural o juridica. Como ya se menciond en el capitulo anterior,
en nuestro pais rige el principio atributivo, el cual otorga derechos al titular con la concesion
del registro.

En nuestra legislacion se prevé que para ser el Unico que utilice cierta marca, es necesario
obtener una resolucion favorable por parte de autoridad competente, ya que como se lo
menciond en el Capitulo I de esta tesis, el derecho nace exclusivamente al registrarse el
signo.

En el Registro Oficial No. 320 de mayo de 1998, se publica la Ley de Propiedad intelectual,
misma que determind la creacion del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI
que “(...) ejercera las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad
Intelectual... sera conmsiderado como la oficina nacional competente para los efectos
previstos en las decisiones de la Comision de la Comunidad Andina.”, por lo tanto, es la
institucion publica ante la cual se debe presentar dicha solicitud de registro, siguiendo lo
dispuesto por el nuevo Cédigo Ingenios que derogo a la Ley de Propiedad Intelectual; y, de
ser el caso, conceda el registro, que permitira al titular de dicha marca ejercer su derecho

exclusivo sobre esta, de acuerdo al producto o servicio que protege.
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El Cddigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 899 de fecha 09 de diciembre de 2016, detalla:

“Art. 363.- Del procedimiento de registro. - La solicitud para registro de una marca
se presentard ante la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demas normas que disponga el

reglamento correspondiente. (...)".

Se debera tomar en cuenta dentro del procedimiento de registro de una marca la Transitoria
Quinta del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos en razon que,
“(...) Todos los procedimientos que se encuentren siendo sustanciados conforme la Ley de
Propiedad Intelectual seguiran el procedimiento y términos establecidos en esa Ley. Sin
embargo, aquellos procedimientos que empezaran a sustanciarse a partir de la vigencia y
promulgacion del presente Codigo, deberan ser realizados conforme a las normas

establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicara

transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demas normativa, mientras se expida los

Reglamentos respectivos ”. (Lo subrayado me pertenece).

Con la finalidad de disminuir la posibilidad de negativa por parte de la autoridad competente
ante la solicitud de registro de una marca, por factores como por ejemplo, una marca
registrada con anterioridad que proteja los mismos productos o servicios, nace la necesidad
de realizar un procedimiento previo de bdsqueda en la base de datos que maneja el IEPI, con
el proposito que haya certeza que no existan marcas similares o idénticas a la que se pretende

registrar, aunque dicho proceso es opcional.

“(...) Sin perjuicio de lo recomendable que es realizar una busqueda fonética a
efectos de adquirir cierto grado de seguridad sobre el nivel distintivo del signo a
registrarse, en la practica resulta ineficaz, toda vez que el rango de coincidencia que
tiene el resultado de basqueda que arroja el 1IEPI no supera el 55%, por lo tanto
existe un 45% de posibilidad de que, pese a no encontrarse coincidencias en la
busqueda, si existan marcas similares o idénticas que el sistema no haya

identificado; ademas, la busqueda se realiza en base a un solo patrén, que es la
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denominacion per sé, sin tomar en cuenta los tres grandes &mbitos en los que las
marcas pueden incurrir en confusion, estos son: visual, fonética e ideologica,
limitandose mas adn sus resultados; por lo tanto, estd mal denominada busqueda
fonética resulta ser un desproposito al final del dia, pues su resultado no es fiable y
puede inclusive ocasionar problemas a los usuarios al generarles una falsa
seguridad de que su solicitud de registro de marca puede concluir con éxito al no
tener coincidencias ni confusiones con marcas ya solicitadas o registradas”. (Salazar
Tamayo, 2013, pag. 25)

Sin embargo, para obtener el registro de una marca en el Ecuador, se debe cumplir con los
presupuestos determinados tanto en la Decision 486 como en la normativa interna, misma
que se inicia con la presentacién de la solicitud ante la Direccion Nacional de Propiedad

Industrial, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 139 que reza:

“Art. 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un
formulario y comprendera lo siguiente:

a) El requerimiento de registro de marca;

b) EI nombre y la direccion del solicitante;

c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona
juridica, debera indicarse el lugar de constitucion;

d) De ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante;
e) La indicacion de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca
puramente denominativa, sin grafia, forma o color.

f) La indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el
registro de la marca;

g) La indicacion de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,

h) La firma del solicitante o de su representante legal.”

Como se desprende de la norma antes citada, se debe hacer una reproduccion de la marca,
ya sea denominativa, figurativa o mixta; se debe adjuntar el pago de la tasa; mencionar la
clase internacional, ademas de los productos o servicios que protegera la marca. Se debe

detallar claramente el signo, color, letra y la denominacién del mismo. Se debe adjuntar los
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documentos habilitantes que permitan verificar la calidad en la que comparecen, de ser el
caso en las solicitudes que realizan los representantes legales o apoderados.

Después de esto, la solicitud pasa a un examen de forma, donde el funcionario responsable
de oficio realiza una revision a fin de comprobar que cumpla con lo dispuesto en el art. 139
de la Decision 486, en concordancia con el articulo 144 de la misma norma: “La oficina
nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en
los articulos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los
requisitos a los que hace referencia el parrafo precedente, la oficina nacional competente
notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dias
siguientes a la fecha de notificacion. Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante
no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerard abandonada y perdera su
prelacion”, por lo tanto la Direccién Nacional de Propiedad Industrial examinard, en el plazo
de quince dias contados desde la presentacion de la solicitud, si cumplieron todos los
requisitos formales, es decir, si pagd correctamente la tasa, el formulario de solicitud se llend
correctamente y si adjuntaron todos los documentos habilitantes, caso contrario, la autoridad
notificara con el inconveniente para que el solicitante complete las observaciones al tramite;
de no ser asi, su solicitud sera rechazada. Cabe sefialar que dichas notificaciones seran al

casillero virtual del IEPI.

La normativa comunitaria andina permite por una sola vez, se pueda realizar modificaciones
que no sean sustanciales o de fondo de acuerdo al articulo 143: “El solicitante de un registro
de marca podréa pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. Del
mismo modo podra pedir la correccion de cualquier error material. Asimismo, la oficina
nacional competente podra sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier
momento del tramite. Dicha propuesta de modificacion se tramitara de conformidad con lo
establecido en el articulo 144. En ningln caso la modificacion podra implicar el cambio de
aspectos sustantivos del signo o la ampliacién de los productos o servicios sefialados
inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podran establecer tasas

para la solicitud de modificacion”.
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Una vez cumplidos con todos los requisitos formales contenidos en la norma interna como
en la comunitaria, un extracto de la solicitud es publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial, que es una publicacion mensual, donde el IEPI muestra todas las solicitudes
presentadas en el mes, a fin de que las personas naturales o juridicas tengan legitimo interés
para presentar su oposicion al registro y hacer valer sus derechos en caso de vulneracion. El
término para presentar oposiciones es de treinta dias contados a partir de la fecha de
publicacion de la gaceta, todo esto de conformidad con el articulo 146 de la Decision 486,
que determina: “Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion,
quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada
que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional
competente otorgard, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las
pruebas que sustenten la oposicion. Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si
asi lo disponen las normas nacionales (...)”, una vez que las partes presentaron sus
argumentos y pruebas, el IEPI deberd emitir una resolucion motivada en derecho donde

acepte o niegue el registro.

Lo siguiente es el examen de registrabilidad o de fondo concerniente en una evaluacién que
la Direccion Nacional de Propiedad Industrial realiza a la marca solicitada, a fin de verificar
que no incurra en prohibiciones para su registro, esto es, que no contravenga lo dispuesto en
el articulo 360 del Cddigo Ingenios en concordancia con los articulos 135 y 136 de la
Decision 486; esto implica comprobar que no contravenga derechos de terceros, pese a que
no se hayan presentado oposiciones, la autoridad puede negar el registro de oficio si lo

considera pertinente.

Una vez realizado este analisis, la autoridad emite una resolucion concediendo o rechazando
el registro de la marca solicitada, acto administrativo apelable en sede administrativa. En el
caso de concederse el registro, en ese momento se originan los derechos del titular sobre una
marca y desde esa fecha se toma en consideracion los diez afios que dura el registro
concedido. La resolucion debera estar debidamente motivada. Posterior a la resolucién que
conceda la marca solicitada, se emite un titulo que certificaré titularidad de la misma en favor
de su solicitante que contendra la fecha y nimero de presentacion de la solicitud de la marca,
naturaleza, nombre del titular, fecha en la que se otorga, descripcién de la marca, fecha de

vencimiento y la firma de autoridad competente. La duracion del registro es de diez afios,
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mismo que puede ser renovado por periodos iguales, de forma indefinida. El titulo es
simplemente una formalidad, pues mediante la resolucién nacen los derechos sobre una

marca.

3.1.1 REQUISITOS

Un signo para que sea considerado como marca necesita cumplir con ciertos presupuestos,
como son, la representacion grafica y el caracter distintivo del signo, tal como esta
contemplado en la Decision 486, respecto a los elementos que son considerados esenciales
para que se considere marca.

En este contexto, la doctrina ha definido la susceptibilidad de representacion grafica como
el “requisito que viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas
surgidos en el trafico econémico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas
registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitacion de la solicitud de la marca
como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representacion
gréafica cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitacion de la
Oficina no podria realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicacion de las
prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representacion
grafica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco
podrian entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una
informacidn suficiente acerca de la representacion gréafica del signo solicitado como marca.
Una vez registrada la marcay a lo largo de su vida, el requisito de la representacion grafica
del signo continta siendo fundamental. Piénsese, en efecto que, en la hipétesis de colision
entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infraccion, el Tribunal debe
disponer de informacién clara y suficiente acerca de los signos en pugna, informacion que
debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes
signos son representados graficamente”. (Fernandez-Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra,
Manual de la Propiedad Industrial)

Luego, la representacion grafica es fundamental tanto para el andlisis de registrabilidad del
signo solicitado, como para su defensa concedido el registro; esto permite que sea grabada
y vista de la misma manera en la mente del consumidor y permite que la marca se autodefina
para propdésitos de que siempre se vea igual, de modo que inscrito el signo en un soporte

material, siempre sera el mismo.
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Lo que se pretende con este requisito, que la representacion gréafica sea practicamente la
misma, de modo que los consumidores le atribuyan siempre el mismo origen empresarial.
En consecuencia, el signo no puede tener variaciones que generen una reaccion distinta en
el mismo consumidor.

Por otro lado, el caracter distintivo “esta intimamente entroncado con la funcion basica de
la marca; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En efecto,
esta funcion basica solo puede ser desempefiada por los signos que tienen aptitud (intrinseca
0 adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o
servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe
sefialarse que el caracter distintivo es un concepto juridico indeterminado que tiene que
concretarse caso por caso. La concrecion es efectuada por los Tribunales teniendo a la vista
la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) y las caracteristicas
de los productos o servicios”. (COLOR PANTONE 2695 C DELIMITADO POR LA
FORMA QUE SE ILUSTRA (Color), 2017)

3.2. EL TITULO DE MARCA

Una vez que se emitid la resolucion de concesion mediante la cual se otorga el registro de la
marca solicitada, se emite el titulo pertinente mediante el cual se valida la titularidad del
mismo a favor de su solicitante; dicho paso dentro del registro de marca, es una mera
formalidad, pues la resolucion administrativa da origen a los derechos sobre la misma;
concedido el registro, el titular puede de empezar a ejercer sus derechos.

Se debe sefialar que no existe norma alguna que contemple cierto término o plazo para la
emision del titulo; no obstante, la autoridad competente debe considerar un tiempo razonable

entre la elaboracion de la resolucion y la emision del titulo.

Efectivamente, el registro legitima a su titular para usar la marca segun lo establecido en la
resolucion administrativa de concesion, de acuerdo con su tenor literal, sin que sea admisible
la variacién de los elementos graficos o denominativos e inclusion de nuevos, de tal forma
que alteren su distintividad. Asi mismo, permite introducir, comercializar, publicitar,
importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios

identificados con la marca en el mercado.
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3.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE LA MARCA

El principal derecho que otorga el registro de una marca y de donde se derivan todos los
demas derechos, es permitir a su titular usarla de manera exclusiva. Por este motivo su
propietario podra impedir que un tercero, sin su consentimiento, realice los actos

determinados en el articulo 155 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, que son:

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

embalajes o acondicionamientos de tales productos;

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

o0 sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales

materiales;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un
riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo
idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de

confusion;

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

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

aprovechamiento injusto de su prestigio”.

Cabe sefialar que la Decisidn 486, prevé la posibilidad de que los derechos sobre un registro
de marca se hagan valer en otros paises. Dentro de los principales eventos en los que se
puede invocar un derecho extraterritorialmente, estd la prioridad (internacional y
comunitaria), la oposicion andina, la notoriedad (pruebas en la subregion), los acuerdos de
comercializacion entre particulares de diferentes paises que trata el Articulo 159 de la
Decision 486 y los Convenios internacionales como la Convencidn de Washington de 1929,
gue permite proteger una marca registrada en algun pais miembro. ( Moure, 2002)

En la pagina Web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en relacion a los

derechos que confiere el registro de una marca, expresa:

« Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra de
infractores.

o Desalienta el uso de su marca por los piratas.

« Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones.

o Permite restringir la importacion de bienes que utilizan marcas que infringen
derechos.

« Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalias.

o Derecho de franquiciar su producto o servicio.

o Ceder los derechos sobre su marca a terceros.

o Posibilidad de garantizar un crédito con su marca.

e Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas
ocasiones llega a convertirse en el activo mas valioso de su empresa. (Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.)

Igualmente, en la Seccién Il del Codigo Ingenios, se detallan sobre los derechos y

limitaciones que a continuacion se van a precisar:
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“Art. 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca. - El derecho al uso exclusivo de
una marca se adquirird por su registro ante la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. S6lo se admitiran variaciones en

elementos que no alteren el caracter distintivo del signo registrado. ”

“Art. 367.- Derechos conferidos por el registro de marca. -La adquisicion de la

marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin

su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
o0 sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales
materiales;

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusién o un
riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de un signo
idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusion;

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar
al titular del registro un dafio econdémico o comercial injusto por razén de una
dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o
por razon de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; vy,
6. Usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente

conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucion
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de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un

aprovechamiento injusto de su prestigio. ” (El subrayado me pertenece)

“Art. 373.- Obligacion de indicar el lugar de fabricacion del producto o servicio. -
Cuando la marca consista en un nombre geografico, no podra comercializarse el
producto o prestarse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible,

el lugar de fabricacion del producto u origen del servicio.”

El Tribunal Andino ha sefalado que “dentro de la exclusividad que la marca otorga a su
titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.
Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La
segunda, la negativa, implica que el titular esta facultado para prohibir (ius prohibendi)
que terceros usen la marcay, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos
o similares a los que él es titular”. (Tribunal de Justicia de la Comuidad Andina, 2000) De
lo antes mencionado se desprende que el registro de un signo como marca no sélo faculta a

su titular al uso exclusivo, sino a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino
obedecen a la necesidad de salvaguardar la funcién econémica y comercial de este instituto
legal. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997) Ello porque, como bien apunta
el tratadista Carlos Ferndndez-No6voa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede,
en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrian, por un lado,
perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legitimos
intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Asi, “con el
fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva

sobre la marca a ciertas limitaciones”. (Fernandez-Névoa)
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CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

4.1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO

El Cddigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, asi como la Decision 486
de la Comunidad Andina, establecen la manera para el registro de signos distintivos, mismo

que seré desarrollado a continuacion:

Esta solicitud de registro deberd presentarse ante la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, donde se detalla la siguiente informacion, de acuerdo al formulario que se
despliega en la pagina web institucional: (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
s.f.)

o Naturaleza del signo

e Tipo de signo,

e Identificacion del solicitante, con determinacién de domicilio y nacionalidad

¢ ldentificacidn del representante o apoderado con determinacion de domicilio.

e Descripcion clara y completa de la marca que se pretende registrar. Sobre todo, en
los casos de signos de naturaleza, mixta, figurativa y tridimensional.

e Especificacion individualizada de los productos, servicios o actividades comerciales
amparados por el signo, con indicacion de la clase internacional correspondiente.

e ldentificacién de la prioridad reivindicada, si fuere el caso.

e ldentificacién del abogado patrocinador con designacion de la casilla judicial y

matricula profesional.
Dicho requerimiento de registro se debera ser acompafiado con la siguiente documentacion:

e La reproduccion de la marca cuando esta contenga elementos graficos, o cualquier
otro medio que permita la adecuada percepcion y representacion de la marca.

e EIl comprobante de pago de la tasa correspondiente.

e La solicitud presentada en el exterior en el caso de que se haya reivindicado
prioridad.®

e Documento que acredite la representacion legal.

3 Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud. Art. 142 Decision 486.
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Una vez que ha sido presentada la solicitud de registro ante la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial, examinara la solicitud para comprobar si concuerda con los requisitos
formales requeridos.

Este andlisis consiste basicamente en conocer que la solicitud cumpla con los requisitos
formales, es decir que la naturaleza y tipo de signo estén correctamente determinados en la
solicitud de registro, que la clase internacional corresponda a los productos, servicios o
actividades comerciales que desee proteger.

Si de este examen se desprende que no se cumplen con los requisitos de forma, el area
competente notificara al solicitante para que subsane las irregularidades encontradas, en un
plazo de sesenta dias tal como lo dispone el articulo 144 en su inciso segundo de la Decision
Andina 486°.

En el caso que se presente oposicion, la Unidad de Signos Distintivos notificara al solicitante
del registro y le otorgard un término de treinta dias para que presente la contestacion
oportuna.

La normativa contempla la posibilidad de que tanto el opositor como el solicitante, de
considerarlo necesario, podran requerir la apertura de un término de treinta dias para la

presentacion de pruebas que respalden la oposicion, por una sola vez dentro de toda la causa.

Es asi, que, vencido el plazo para presentar oposiciones, y sin que estas hubieren sido
presentadas, la Unidad pertinente procedera a realizar el examen de registrabilidad y se
pronunciard, es decir, se cotejara la marca solicitada con otras marcas registradas y
subsiguientemente resolvera sobre las oposiciones y la concesién o denegacion de la marca,
La emision de la resolucion correspondiente serd debidamente motivada y notificada al

solicitante.

La motivacion para conceder o negar el registro de un signo distintivo, tanto en el examen

de registrabilidad, y de ser el caso que se haya presentado una oposicion, el delegado debera

4 Art. 144.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los articulos 135y
136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el
parrafo precedente, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos requisitos
dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de notificacion.

Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerard abandonada y perderé su prelacién.
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basar su analisis de conformidad con las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en
la ley y decision 486.

Las marcas de color, tomandose en cuenta que estan dentro de los signos distintivos no
tradicionales, estan obligadas al respectivo examen de la Oficina Nacional Competente
mediante la cual se examina si estan dentro de las causales absolutas como relativas de
irregistrabilidad. Sin perjuicio de lo antes mencionado, resulta oportuno mencionar las

diferentes perspectivas sobre la apropiabilidad de los colores.

El Tribunal de Justicia Europeo concluy6 que el color por si solo tiene poca capacidad para
comunicar informacion especifica. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad que en
determinadas situaciones el color pueda mostrar un origen empresarial especifico. Por lo
tanto, debido a que el color le falta la capacidad intrinseca para distinguir los bienes de una
determinada empresa, en casi todos los casos serd preciso certificar la distintividad
adquirida. Ademas, en referencia a la Teoria de la funcionalidad y la distintividad adquirida,
la Suprema Corte de los Estados Unidos de Ameérica (Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.
Inc., 1995) se pronuncié sobre un color individual alegando que puede ser registrado como
marca si no resulta funcional y si ha adquirido distintividad o “secondary meaning”®. En
base a lo que manifesto la Corte, se desprende que existen dos tipos de funcionalidad: la
juridica y la “estética”. Un color por lo tanto es funcional juridicamente siempre y cuando
sea esencial para el uso o finalidad del articulo y cuando afecte a su costo o calidad, y un
color es estéticamente funcional cuando su uso exclusivo sitda a los competidores en una
posicion de desventaja significativa. Cabe mencionar ademas que el Tribunal Federal de
Australia en referencia a las condiciones solicitadas para que el color sea intrinsecamente
distintivo, indico que un color seria susceptible de diferenciar productos y servicios en el

mercado si se dan las siguientes condiciones:

“a) que el color no tenga una funcién ornamental, ni que transmita un significado

conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro;

b) que el color no tenga una funcion utilitaria por poseer propiedades fisicas o

quimicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color;

5 Secondary Meaning o distintividad sobrevenida: figura que establece que un signo descriptivo, genérico o
de uso comun puede ser registrado como marca si por su uso constante llega a ser distintivo de un producto o
servicio.
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c) que el color no tenga una funcién econdmica, es decir, que no sea el resultado
natural del proceso de fabricacién, como en el caso del color terracota para las tejas

0 las piezas de ceramica; y

d) Que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado que es necesario
garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida
cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros comerciantes con
motivacion suficiente recurririan de modo natural a ese color y desearian utilizarlo
de modo semejante para sus bienes”. (Causas Philmac Pty Ltd contra Registrar of
Trademark 56 IPR 452 y BP Plc contra Woolworths Limited, 2002-2004)

Finalmente, el Tribunal de Justicia Andino también ha sefialado que:

“la prohibicion contemplada en el literal h) del articulo 135 de la Decision 486 se
refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibicion
que se apoya en la circunstancia de que el nimero de los colores fundamentales y
puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y
puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos
graficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese
apropiarse de un color fundamental o puro, obtendria una ventaja competitiva
desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarian con un grave
obstaculo que podria llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos
obstruccionistas derivados de la concesion de una marca sobre un color fundamental
0 puro serian particularmente palpables en la hipdtesis de que el color fuese

necesariamente comun a un genero o linea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibicion abarca ademas a los colores puros que por su cromatismo
son facilmente identificables, asi como, a los colores secundarios, fruto de
combinaciones que en todo caso son ilimitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la prohibicién bajo andlisis no es absoluta, pues ella s6lo opera cuando el color
no se encuentra “delimitado por una forma especifica”, es decir, que cuando el mismo
se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como
marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional,
obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad,

pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al
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color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad. (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, 2009)

Asi el Tribunal de Justicia Andino afirma que “Un color puro o secundario
aisladamente considerado y sin configuracion especifica no puede registrarse como
marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o
mas colores, o los integrados por un sélo color, pero delimitados, siempre que ésta
no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”. (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, 2009)

Al examinar lo mencionado por el Tribunal, es preciso sefialar: En primer lugar, los colores
primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad si lo
sean. Segundo, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una
forma especifica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe
delimitar el color; de este modo podria darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaria
que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual,
natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaria que la forma
que delimita el color no debe tener ningin condicionamiento. Analizando las dos posiciones,
se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el
color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podria ser entendido como
un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaria que ademas de que
el color sea diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea

completamente diferente a los preexistentes.

Lo antes mencionado no implica que la inaplicabilidad del literal h) conlleve la concesion
automatica del registro de la marca. En efecto, si bien la causal del literal h) no exige que la
forma que delimita el color sea distintiva, el conjunto marcario entendido como el color y la
forma, si lo debe ser. Asi, un color delimitado por una forma no es apto para identificar
productos cuando el color es propio de esos productos, ya sea porque es el color natural del
bien, porque es usual, el consumidor lo asocia con el producto mismo y asociado a ello no
se encuentra delimitado por una forma que le dé al conjunto la distintividad requerida. Pero,
si el color no es apropiable y la forma que lo delimita si puede serlo, dado que consiste en
un envase o envoltura que cumple con los requisitos exigidos para ser marca, el signo sera

de aquellos consistentes en una marca tridimensional.
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Ahora bien, realizando un analisis mas profundo de la norma, la Decision 486 es clara al
establecer en el literal h) del articulo 135 que los signos que “consistan en un color
aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica” no
son susceptibles de ser registrados como marca. No obstante, lo anterior, el mismo articulo
en el ultimo pardgrafo prevé que “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h),
un signo podré ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo

hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro; y, por efecto de tal uso, el signo

ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

(Lo subrayado me corresponde)

Por lo tanto, siempre que se intente el registro de un color aisladamente considerado debe
demostrarse la distintividad adquirida o “secondary meaning”, para lo cual el solicitante debe
avalar que el publico consumidor ha aprendido con el pasar del tiempo a reconocer un color
como distintivo de los productos o servicios que brinda, conforme lo mencionado
anteriormente, “las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar
acompafadas de pruebas solidas que demuestren que el publico alberga la expectativa de
que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa especifica”.

(Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios e Indicaciones Geograficas)

En conclusidn, en base a lo antes mencionado, para nuestro ordenamiento un color puede
constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra
aisladamente considerado, y por su uso constante en el Pais Miembro ha adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y ademas no se
encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad de las que habla el articulo 136 de la
Decision 486.

42 CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, ART. 359

El Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, publicado en el

Suplemento del Registro Oficial No. 899 de fecha 09 de diciembre de 2016, menciona:

“Art. 359.- Registro de marca. - Se entenderd por marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como

marcas los signos que sean susceptibles de representacion grafica.

50



La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun
caso sera obstaculo para su registro.
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:
1. Las palabras o combinacion de palabras;
2. Las imagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;

Los sonidos, olores y sabores;

Las letras y los nUmeros;

Un color delimitado por una forma o una combinacién de colores;

3.
4.
5.
6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;

8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;

9. Los hologramas; v,

10. Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores.

().”

Aunque este articulo no considera la posibilidad de registrar un color aisladamente
considerado como signo distintivo, el art. 360 pertinente a las prohibiciones absolutas del
registro de marca considera como excepcion la posibilidad de registrar como marca un signo
que hubiese adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el pais para
identificar los productos o servicios del solicitante, esto en concordancia con el articulo 135,
ultimo inciso, acompafiada de la figura de la distintividad adquirida, la oficina competente
deberd determinar los medios probatorios que se admitiran para acreditar que el color
solicitado identifica en el mercado a los productos o servicios del solicitante de la marca.

La posibilidad de registrar colores aisladamente considerados como marca, adquirido
mediante distintividad por el uso dentro de los paises miembros de la Comunidad Andina,
plantea cambios radicales en la posicion que durante varios afios se habia mantenido, y bajo
la cual eraimposible la proteccién juridica de un color aisladamente considerado como signo

distintivo.
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4.3. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL IEPI

El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, presento el 14 de agosto
de 2007, solicitud de registro del signo grafico COLOR ROJO, en la descripcion del signo
se menciond lo siguiente: “la marca solicitada esta constituida por el color “ROJO” —
pantone 186C-. La marca podra ir acompafiada de otros dibujos, disefios, logotipos,
adornos, letras, palabras, emblemas, monogramas y leyendas.

Decision 486. “Articulo 35: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo
podré ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado
usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”, CONECEL,
hace mencion a la norma que prohibe la proteccion de un color sin una forma especifica,
pero a su vez menciona que esta misma normativa admite la proteccion como marca de
colores si quien solicita el registro lo hubiese usado constantemente en el pais miembro y,
por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplica, haciendo referencia a la figura del secondary meaning.
Asimismo, dentro del proceso se aportd abundantes pruebas que permitieron a la autoridad
considerar a este color ROJO dentro del Ecuador como un signo distintivo que el consumidor
asocia a los productos que ofrecia CONECEL, destinados en la clase internacional 38, misma
que protege servicios de telecomunicaciones.

El extracto de la solicitud se publicd en la gaceta No. 511 del IEPI, sin presentarse oposicion
alguna a la mencionada solicitud dentro del término que daba la ley de Propiedad Intelectual

(derogada).

En razon que el solicitante demostr6 el uso constante del signo solicitado dentro del pais,
por el cual adquirié aptitud distintiva dentro de los servicios de telefonia movil y servicios
moviles avanzados, correspondientes a la clase internacional 38, se realizé la busqueda
fonética en el archivo y en la base de datos de esa Institucion, sin que se encontrara un signo
igual o semejante al signo grafico COLOR ROJO, para proteger los mismos servicios o
similares.

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial, determiné que la solicitud no incurria en las
prohibiciones contenidas en el articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en

concordancia con el articulo 195 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, ni en las
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prohibiciones relativas establecidas en el articulo136 de la mencionada norma andina, en
concordancia con el articulo 196 de la derogada Ley.

Por lo antes mencionado se procedid por parte de la autoridad competente mediante
Resolucidén No.6308462 de 04 de diciembre de 2008, a conceder el registro del signo grafico
COLOR ROJO, contenido en el PANTONE No.186, sin delimitacién de forma especifica,
fecha de vencimiento, el 04 de diciembre de 2018.

Haciendo un analisis de la resolucion por parte de la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, se desprende que, la autoridad tomé en cuenta que el color estuvo fuertemente
asociado a la marca; es decir, que CONECEL, demostrd el uso continuado y constante en el
tiempo, por lo cual se cred en el consumidor una inmediata asociacién con el servicio
prestado por CONECEL.

La solicitud en la parte pertinente a la descripcion del signo, lo realiz6 de una manera
objetiva, certera, perdurable y completa en si misma para lo cual utilizé el sistema de registro
de color Pantone, utilizado en la mayoria de paises miembros de la Comunidad Andina,
misma que permite la verificacion y correspondencia con el color que fue solicitado.
Ademas, este color objeto de registro, no cumple con un proposito funcional cuyo resultado
del proceso normal de fabricacién, no constituye forma usual del producto, ni dicha forma
se entiende como un elemento explicativo, como en este caso podria ser un celular, al amparo
de los dispuesto en la Decision 486, la solicitud que es base de este andlisis, claramente es
registrable, ya que no procede la aplicacion de la causal contemplada en el literal c) del
articulo 135.

Cabe mencionar entonces que la distintividad sobrevenida, se aplica como antes se lo
menciond cuando el signo que se pretende registrar carece de distintividad cuando el color
solicitado no esta delimitado por una forma especifica.

Por lo antes mencionado, dejando en claro que el signo solicitado por CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, cumple con los
requisitos que establece la norma para ser marca, y aungue no esté delimitado por una forma
especifica, a partir que se demostro su aptitud distintiva, se aplicé la figura del “Secondary
meaning”

Segun las consideraciones antes expuestas, la marca que solicito CONECEL no estaba
inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad, establecidas en los articulos 135y 136 de la

Decisién 486 de la Comunidad Andina.

53



Direccién Nacional de Propiedad Industrial

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion |
Resolucion No 02-2009 DNPl-lEPl se procede a

2009, contenida en la

Mﬂdezm& y en virtud de

N° 6308462 de 4
o OTORGAROHWJ‘D“I

SERMMWMW de agosto 14 de 200

DENOMINACION

PRODUCTOS
0 SERVICIOS

QUE PROTEGE

'DESCRIPCION DEL SIGNO

VENCIMIENTO

TITULAR

DOMICILIO

APODERADO

Quito D.M., 18 de febrero de 2009

COLOR ROJO

Telecomunicaciones.
CLASE INTERNACIONAL 38

lgual a a etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.

>

4 de diciembre de 2018
CCONSORCIO ECUATORIANO DE mmcomummqnss SA. mm

‘GUAYAQUIL, ECUADOR
'CARRION V., JORGE LUIS

54




CAPITULO V

MARCO PROPOSITIVO

5.1. REGULACION EN EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE
LOS CONOCIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA
NO TRADICIONAL, COMO LO ES EL COLOR AISLADAMENTE
CONSIDERADO

En base al articulo 276 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina mismo
que determina que los temas referentes a la Propiedad Industrial no comprendidos en la
citada norma seran regulados por las normas internas de los paises miembros, al mismo
tiempo el articulo 278 ibidem, exhorta a dichos paises para que se comprometan a garantizar
la mejor aplicacion de las disposiciones contenidas en la norma precedente.

De igual manera el articulo 134 de la Decisidn antes mencionada sefiala que es necesaria la
representacion grafica para que un signo pueda ser susceptible de proteccion a través de una
marca, pero no establece la manera como se deberd cumplir con los requisitos para las marcas
no tradicionales como el color.

Es imperante establecer directrices para fijar el procedimiento aplicable y de esta manera
facilitar el registro de marcas no tradicionales, en este caso especifico el color, de
conformidad con las disposiciones emanadas con anterioridad.

En el Ecuador, el Cddigo Ingenios no determina los pardmetros ni la forma que se debe
solicitar el registro de un color aisladamente considerado, ademés debe tomarse en cuenta la

figura de la distintividad adquirida o secondary meaning.

A fin de dar paso al registro de una marca como color, es necesario seguir el procedimiento
regular de registro de marca previsto en tanto en la Decisién 486 tanto como en el Codigo

Ingenios, por lo que se deberia tomar en cuenta los siguientes cambios:

En cuanto a la solicitud de registro de un color como signo distintivo, cuando se presente
debera contener la indicacion que trata de una marca de color, la referencia a un tono objetivo
del cual se busca su proteccion, el solicitante podra incluir en el formulario de registro un
codigo de identificacion reconocido internacionalmente como Pantone, Focoltone o RBG, o
cualquier sistema de referencia que permita su verificacién posterior y su correspondencia

con el signo solicitado.
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Asimismo, se debera anexar una reproduccion de la marca con el solicitado en formato JPG,
en esta reproduccion no se aceptaran sefiales, referencias o indicaciones a los nombres del
color solicitado como marca.

Adicionalmente se debe mencionar que dicha solicitud se hace en base a la figura juridica
de la distintividad adquirida o secondary meaning, haciendo las siguientes especificaciones
dentro de la solicitud de registro:

» Que la solicitud del color aisladamente considerado se lo hace en base a la figura de
la distintividad sobrevenida y se debera probar el uso con anterioridad en el mercado
ante la Direccion de Propiedad Industrial.

» En caso de Recurso de Oposicion, se debera presentar las pruebas necesarias que
sustenten su contestacion como fotografias de publicidad, o inversion de la empresa
a fin de demostrar el uso de la marca y su posicionamiento en el mercado.

» Enel examen de fondo o registrabilidad, en caso que no se presente oposicion por un
tercero, se deberd probar que la marca ha obtenido en el mercado un caracter

distintivo; ademas, de un uso real y efectivo.

Siguiendo el procedimiento ordinario del registro de signos distintivos ante el IEPI y
tomando en cuenta las especificaciones antes mencionadas en lo relativo al secondary
meaning, serviria de ayuda a los solicitantes y lograria llenar el vacio legal existente tanto
en la normativa nacional como en la comunidad andina respecto al registro de un color

aisladamente considerado como signo distintivo dentro de la legislacion ecuatoriana.

56



CONCLUSIONES

e Para que un signo distintivo sea considerado como marca, es necesario que se
encuentre ligado a un producto o servicio y que el consumidor logre identificarlo, lo
vincule con determinada empresa, para asi generar predisposiciones, sentimientos o
pensamientos Unicos que inmediatamente lo relacionen con la marca.

e El derecho de exclusividad que se otorga con el registro de una marca no tradicional,
como es el color aisladamente considerado, da la posibilidad al titular del registro a
prohibir a terceros el uso de un signo que provoque confusién en el consumidor.

e Al solicitar el registro de una marca se adquiere el derecho exclusivo y preferente
sobre esta, de acuerdo a la normativa que rige el sistema comunitario andino, misma
que es constitutiva y no declarativa de ese derecho.

e Una marca no es usada para los productos que se buscaba proteger, después de diez
afios, como en la legislacion ecuatoriana, llega la caducidad del mismo, dentro del
plazo establecido no se presenta la respectiva renovacion. Asi, la exclusividad que se
da sobre dicho signo, a una persona natural o juridica sobre un color se basa
exclusivamente al producto o servicio que se designe con ese color.

e Con la Decision 486 nace la posibilidad de registrar un color como signo distintivo;
sin embargo, para que dicha solicitud tenga cabida es necesario que se demuestre
estar delimitado por una forma y que este color haya ganado aptitud distintiva y se
demuestre su uso constante en el mercado.

e Al solicitar el registro de un color como signo distintivo se debera cumplir con los
presupuestos legales que la Decision 486 y el Cddigo Ingenios prevén, pero ademas
incluir un sistema de descripcion del color que se vaya a utilizar, por ejemplo,
Pantone.

e Un color puede considerarse como marca si estd delimitado por una forma, ademés
cuando esta aisladamente considerado, debido al uso que previamente el solicitante
ha demostrado en el Ecuador, y en razén de esto ha adquirido aptitud distintiva
respecto de los productos o servicios que aplica, siempre y cuando no esté inmerso
en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decision 486.

e El color que se solicitara no debera constituir una forma usual del producto, ya que
el solicitante no pretende la exclusividad sobre la forma sino sobre el color

delimitado y en la descripcién del signo debera considerarse a la figura que lo
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delimita como un elemento meramente explicativo, en las marcas que no puedan
demostrar la aptitud distintiva y su uso continuado.

Para presentar la solicitud de un color aisladamente considerado acompafado de la
figura de la distintividad sobrevenida, la marca debe inicialmente carecer de
distintividad siendo un signo genérico, descriptivo y de uso comun; pero por el uso
real y efectivo en el mercado de los productos que acomparian a la marca ha ganado
reconocimiento y el consumidor asociara al origen empresarial.

Las solicitudes de registro de un color aisladamente considerado, deben estar
acompafadas de pruebas que demuestren el vinculo que ha creado el consumidor con
este bien, y que el publico alberga la expectativa que los bienes vendidos con ese

determinado color son de una empresa especifica.
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RECOMENDACIONES

1. La normativa marcaria en la actualidad en el Ecuador, tiene que ser reformada, en
razon que las necesidades de los consumidores van evolucionando, se debe
incorporar en nuestro ordenamiento juridico, un procedimiento de registro que
contemple marcas no tradicionales, un procedimiento de registro especifico para las
marcas de color, tal como ha sucedido con los nombres comerciales en el Ecuador,
ya que estos cambios significarian beneficios econémicos y comerciales al pais e
incentivaria el uso y registro de este tipo de signos no tradicionales provocando un
beneficio a las empresas titulares de este tipo de marcas, ya que ganarian mayor valor
comercial en el mercado.

2. Las actividades comerciales y publicitarias ayudarian al pais, ya que los empresarios
deben invertir en estrategias comerciales y publicitarias, rompan los esquemas que
normalmente se utilizan, con el objetivo de posicionar al color en el mercado y darle
un nuevo enfoque al tipo comercial publicitario que se realiza.

3. Se debe hacer hincapié en el aporte de pruebas dentro del proceso de registro
marcario, porque es fundamental en el andlisis para la concesion o denegacion del
registro de color y la Gnica forma de poder acceder al registro de este tipo de signos
es demostrando por parte del solicitante su uso constante, trayendo consigo que el
signo haya adquirido aptitud distintiva.

4. Lapropuesta normativa planteada en esta tesis de investigacion debe ser considerada
porque se debe realizar un examen diferente para las marcas no tradicionales, que
por la forma especifica de su registro genera conflictos con el resto de signos
distintivos.

5. Se debe capacitar a los funcionarios, en relacién a los signos no tradicionales, ya que
niegan las solicitudes de este tipo, mas por un tema ideolégico que juridico.

6. En vista del proceso que se estad viviendo en el mundo entero, un crecimiento
industrial y tecnoldgico, se debe crear instrumentos juridicos que permitan ofrecer
una solucion ante la problematica que se presenta al momento de registrar una marca
no tradicional, porque al no contar con normativa interna que regule el registro de
estos signos distintivos, el registro de un color aisladamente considerado, se

evidencia vacios legales en torno al derecho de marcas.
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PARA TITULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL (INGENIEROS, ABOGADOS, MEDICOS, ETC)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION y AUTORIZACION

Yo, PEGGY CRISTINA CEDENO CONCHA C.C. 171876115-6 autor del trabajo de
graduacion  intitulado:  “REGIMEN _JURIDICO DE LAS MARCAS NO
TRADICIONALES: REGISTRABILIDAD DE UN_COLOR AISLADAMENTE
CONSIDERADO, EN EL. ORDENAMIENTOQ JURIDICO ECUATORIANO?”. previa a
la obtencion del titulo profesional de ABOGADQ en la Facultad de_Jurisprudencia:

I.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligacion que tiene la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador, de conformidad con el articulo 144 de la Ley Organica de Educacion
Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de
graduacion para que sea integrado al Sistema Nacional de Informacion de la Educacion
Superior del Ecuador para su difusion piblica respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Catdlica del Ecuador a difundir a través de sitio web
de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduacion, respetando las politicas de
propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 16 de marzo de 2018

z
Peggy Criétina Cedeiio Concha

C.C.171876115-6
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