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Resumen

El presente trabajo analiza el proceso de registro de marcas en el Ecuador, sus distintas etapas
procesales y las falencias que existen dentro de este. Adicionalmente analiza la implementacién
de la inteligencia artificial como una herramienta para solventar los problemas de celeridad y
eficacia con la automatizacion de procedimientos. Los datos analizados evidencian el gran
volumen de solicitudes de registro de marcas presentadas, por lo que se dificulta una actuacion
rapida y eficiente para los usuarios, por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.
Aborda ademas, los desafios y preocupaciones asociados a la regulacién de la inteligencia
artificial, en basqueda de garantizar seguridad juridica al momento de ocuparla por la cantidad de
datos e informacion sensible que se maneja. Los criterios recogidos son sistematizados a fin de dar
a conocer las ventajas de la inteligencia artificial, desde la digitalizacion de procesos, hasta el
andlisis de manera simultdnea de una mayor cantidad de informacion, donde se elimina el
componente de discrecionalidad por parte del examinador, que muchas veces puede ser un factor
determinante en el tiempo de concesion de un registro. No obstante, la aplicacion de esta no puede
ser en todo el proceso de registro de marcas, por lo que debe ser implementada de manera paulatina
y en distintas etapas, por lo que el presente estudio analiza en que momentos procesales del registro
de marcas es oportuna una primera puesta en funcionamiento de esta nueva herramienta

tecnoldgica.

Palabras clave: marcas, registro, inteligencia artificial, digitalizacion, procedimiento.

Abstract

This paper analyzes the trademark registration process in Ecuador, its different procedural stages,
and the shortcomings that exist within it. Furthermore, it analyzes the implementation of artificial
intelligence as a tool to solve the speed and efficiency problems with procedure automation. The
analyzed data shows the large volume of trademark applications filed, which makes it difficult for
the National Service of Intellectual Rights to act quickly and efficiently for users. It also addresses
the challenges and concerns associated with the regulation of artificial intelligence, pursuing to
guarantee legal certainty at the time of its use due to the amount of data and sensitive information
being handled. The collected criteria are systematized to communicate the advantages of artificial
intelligence, from the digitalization of processes to simultaneous analysis of a greater amount of

information, where the examiner’s discretion component is eliminated, which many times can be



a determining factor while granting a registration. However, the application of this tool cannot be
applied throughout the entire trademark registration process, so it must be gradually implemented
in different stages; this study analyzes which procedural moments of the trademark registration
process it is appropriate for the first implementation of this new technological tool.

Keywords: trademarks, registration, artificial intelligence, digitalization, procedure.

Introduccion

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante SENADI) es el organismo
técnico y competente para proteger y defender los derechos intelectuales. Posee las facultades de
gestion, regulacion y control de la informacién de registro de los derechos intelectuales de todo
tipo a nivel nacional, mismas que se encuentran en el Cédigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, (en adelante COESCCI, 2016) (SENADI, 2023).
No obstante, la institucion se encuentra limitada en el cumplimiento de sus responsabilidades
debido a la gran cantidad de usuarios que demandan sus servicios, lo cual supera la capacidad de
recursos financieros, tecnoldgicos, operativos y humanos con los que cuenta.

Las solicitudes de registro de marcario son parte de este gran problema por el gran volumen
de documentacién que simbolizan, ya que se presentan mas de mil quinientas solicitudes de
registro de marcas por mes (SENADI, 2023), mismas que poseen retrasos en su analisis por la falta
de recursos anteriormente mencionados y por ser el tramite con mayor demanda dentro de la
institucion. Al revisar la normativa aplicable a los signos distintivos, evidenciamos que el tiempo
méaximo en el cual una marca puede obtener su registro, es de 6 meses, sin tomar en cuenta
oposiciones y demas recursos que se puedan presentar contra la solicitud de registro. Sin embargo,
la realidad nos demuestra que existe demoras en el proceso de registro de marcas. A pesar de que
se cumplen los plazos establecidos en el Reglamento de Gestion de los Conocimientos (2020) en
sus articulos del 223 al 236 y en el articulo 363 del COESCCI (2016), existe una notoria tardanza
por parte del SENADI en sus procedimientos internos, la cual se ve reflejada en la celeridad con
la que se despachan los tramites. Varios de estos se limitan a la discrecionalidad de los
examinadores en los distintos momentos procesales del registro de marcas que se realizan de forma
manual y de manera secuencial, por lo que si en alguna etapa del proceso de registro existe un

retardo por parte del examinador, se paralizan por consiguiente las demas etapas.



A pesar de ser consiente de este problema el SENADI no hace uso de nuevas herramientas
tecnoldgicas para automatizar y reducir procesos en el proceso de registro de marcas, por lo que
sigue fallando en la mision, objetivos y atribuciones que se le ha conferido respecto a los derechos
marcarios. En este sentido, el objetivo principal de este trabajo es examinar detalladamente el
proceso de registro de marcas en el Ecuador, con el propdsito de proponer una manera mas rapida
y sencilla de llevar a cabo dicho procedimiento mediante la implementacion de inteligencia
artificial. La finalidad es automatizar este proceso, lo que permitira mejorar el nivel institucional
y optimizar la capacidad de gestion de los derechos de marca. Esta propuesta seré evaluada a través
de investigacion empirica para determinar si el uso de la inteligencia artificial es una alternativa
eficiente, efectiva y célere para ser aplicada en el procedimiento de registro de marcas, a fin de
obtener ventajas de su aplicacién en el otorgamiento de registros marcarios.

Para efectos de investigacion, este estudio se centrara especificamente en el examen de
forma del procedimiento de registro, ademas de evaluar el trabajo en el proceso de registro de
marcas de la Unidad de Gestion de Signos Distintivos del SENADI, con sede principal en la ciudad
de Quito, y sus subdirecciones en Guayaquil y Cuenca. El periodo de investigacion abarca el afio
2021, y todas las solicitudes de registro presentadas en este periodo de tiempo.

El objetivo de este trabajo es proponer el uso de esta herramienta tecnoldgica para
automatizar y digitalizar el proceso de registro marcario en el Ecuador de acuerdo con la normativa
nacional e internacional vigente y aplicable, ademéas de establecer el funcionamiento de la

inteligencia artificial y relacionarlo con el proceso de registro de marcas en el Ecuador.

Capitulo 1 — Registro Marcario

1. Marco conceptual y proteccion de signos distintivos en el Ecuador

Para poder avanzar dentro del anélisis, es indispensable materializar ciertos conceptos que
nos ayudaran a entender de mejor manera el objeto de proteccion que se va a tratar en el
presente trabajo que son las marcas, por lo que es imperante distinguir entre dos categorias
muy similares que pueden generar ciertas confusiones. Estas son las cosas incorporales y las
cosas inmateriales. La normativa ecuatoriana acertadamente diferencia una de otra, ya que
dentro del articulo 594 del Cddigo Civil (2005) se nos establece que las cosas incorporales son

derechos reales o personales, contrario a lo mencionado en el articulo 1941 del mismo cuerpo



normativo, donde se establece que las obras inmateriales, o en que predomina la inteligencia
sobre la obra de mano. En ese sentido, los signos distintivos entran dentro de esta categoria y

por tal motivo es necesario esta conceptualizacion.

2. Régimen juridico aplicable para las marcas

Con el fin de comprender mejor la diversidad normativa que regula los signos distintivos
en Ecuador, es necesario obtener un mayor conocimiento al respecto, se mencionan a
continuacion varias normas que forman parte del régimen juridico aplicable para los signos
distintivos:
- Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion (COESCCI)
- Decision Andina 486 (Que forma parte del Régimen Comun sobre Propiedad Intelectual
- Reglamento de Gestion de los Conocimientos (Emitido por la Secretaria Nacional de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion Senescyt en el 2020)
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC).

- Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Adicionalmente existen normativas jerarquicamente inferiores a las mencionadas en donde
se regula y detalla el procedimiento de tramitacion para la proteccion de los signos distintivos.
Se trae a colacién el régimen juridico aplicable de los signos distintivos, porque es importante
tener claro los requisitos, prohibiciones, procedimientos, derechos y limitaciones, dentro del

proceso de proteccion de los signos distintivos.

3. Signos distintivos

Los signos distintivos a partir del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial obtuvieron la proteccion dentro de todos los paises miembros de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), mismo que fue firmado en 1883. Es importante
mencionar que, al referirnos de signos distintivos, nos referimos a las marcas, ya que estas son
la base fundamental de los signos. En tal sentido, en el COESCCI, en su articulo 359, se define

a las marcas como:



Articulo 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 10s signos que sean
susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos o medios:

1. Las palabras o combinacion de palabras;

2. Las imégenes, fi guras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas
y escudos;

3. Los sonidos, olores y sabores;

4. Las letras y los nimeros;

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

. La forma de los productos, sus envases o envolturas;

. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;

. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;

. Los hologramas; v,

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

© 00 N O O

Por su parte la Decisién Andina 486 (2000) nos menciona también el concepto de lo que

debe entenderse por marca en su articulo 134:

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 sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:

a) las palabras o combinacién 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;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores.

Es relevante destacar que la Decision Andina 486, es la normativa que establece el marco
de proteccidn de la propiedad industrial para los paises que integran la Comunidad Andina. En
tal sentido el Régimen de Proteccion es aplicable en Bolivia, Pert, Colombia y Ecuador
(Comunidad Andina, 2021).



Tipos de Marcas

La OMPI en el afio 2016, emitié un documento sobre los Principios Basicos de la Propiedad

Industrial, el cual nos enlista los principios en los que se basan los derechos de propiedad

industrial y describe las formas mas comunes que adopta la propiedad industrial. Nos brinda

ademas una lista de los tipos de marcas que existen y sobre las cuales se puede solicitar un

derecho marcario. En tal sentido, los tipos de marcas son los siguientes:

7.

o o~ w Db oE

Marca Colectiva
Marca de Certificacion
Lema Comercial
Marca de Producto
Marca de Servicio
Nombre Comercial

Marca de Fabrica

Como podemos observar existe una gran variedad de marcas, cada una con Ssus

particularidades, no obstante, debemos destacar que cada tipo de marca debe cumplir ciertos

pardmetros y requisitos para poder ser registrada, para ello, la Decision Andina 486, nos ayuda a

esclarecer cuales son los requisitos para registrar una marca, mismas que se encuentran

mencionadas en su articulo 134, ut supra. Adicionalmente en el articulo 135, nos menciona cuales

son las prohibiciones para poder registrar una marca:

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

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, 0
en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto
o del servicio de que se trate;

Tal y como podemos observar, se delimita ciertos parametros al momento de solicitar el

registro de una marca, uno de los cuales es la clase internacional en la cual se va a proteger el

producto o el servicio. Respecto a la distincidn entre productos o servicios, debemos tomar en

cuenta la Clasificacion Internacional Niza que en 1957 se firmo el Arreglo de Niza, en el cual se

establecio dicha clasificacion. Esta es una clasificacion internacional sobre la cual se aplica para

el registro de las marcas. Su organizacion es una divisién en productos y servicios, dependiendo



el tipo de registro que se quiera realizar y respecto a lo que se desee proteger. Cada 5 afios se
publica una nueva edicion y cada afio, ademas, se publica una nueva version, desde el afio 2013
(OMPI, 2023).

Para ello, el articulo 151 de la Decision Andina 486, nos ayuda a esclarecer este punto en
su articulo 151 (2000):

Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y servicios para el Registro
de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

En tal sentido, tanto el tipo de marca como la clase en la cual se va a registrar, son
importantes al momento del otorgamiento de derechos marcarios por parte del SENADI.
Cuando se presenta una solicitud de registro se revisan todos los pardmetros ya mencionados y
conceptualizados, ademas de demas formalidades necesarias que posteriormente en este trabajo se

van a tratar.

4. SENADI como ente regulador en el registro de marcas

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el SENADI es el organismo competente para
regular, gestionar, conceder y denegar los derechos marcarios, como lo establece el articulo 10 del
COESCCI (2016). Es una entidad técnica con su propia personalidad juridica, que cuenta con
autonomia administrativa, operativa y financiera. Su funcion principal es controlar, gestionar y
regular los derechos intelectuales, asi como encargarse principalmente de los servicios
relacionados con la adquisicién y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (Tinajero,
2023). Las funciones que realiza el SENADI, son las de proteger los derechos marcarios y por

consiguiente gestionar la proteccion de las marcas.

Proteccion de las marcas

El objetivo de registrar una marca es obtener derechos exclusivos sobre esta, mismos que
solamente el titular puede hacer uso del signo. Esta proteccion incluye todo el territorio ecuatoriano
y el derecho de prioridad en los demas paises de la Comunidad Andina, es decir en Per(, Colombia
y Bolivia, como lo establece el articulo 263 del COESCCI (2016).



Articulo 263.- Del derecho de prioridad.- La primera solicitud de concesion de patente de invencion
o0 de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial o de marca, validamente presentada ante
una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el Ecuador estuviese vinculado por
algln tratado que establezca un derecho de prioridad analogo al que establece el presente Capitulo,
conferira al solicitante o a su derechohabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Ecuador
una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de
prioridad seran los previstos en el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial.

Es importante mencionar que esta prioridad es solo dentro de 6 meses de presentada la
solicitud y que esta sea validamente admitida a tramite en el Ecuador (COESSI, 2016). No solo
este tipo de “beneficios” se obtiene con la proteccion de una marca, sino que ademas se otorga al
titular de los derechos marcarios la facultad de adquirir los derechos exclusivos sobre las marcas
registradas, permitiendo que se pueda presentar acciones administrativas, civiles e incluso penales,
en caso de que exista un uso indebido por parte de un tercero, tal y como se establece en el articulo
522 del COESCCI (2016):

Articulo 522.- Forma de Proteccién. - Se garantiza la proteccién efectiva y positiva de los
conocimientos tradicionales contra el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no
autorizados, expresada en los mecanismos de prevencion, monitoreo y sancidn que se generen en
el reglamento que se expedira para el efecto. El reconocimiento de los derechos colectivos de los
legitimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales no esta sujeto a formalidad o registro
alguno para efectos de garantizar su proteccion, vigencia y ejercicio, ya que éste radica en la
legitimidad del &mbito comunitario.

Adicionalmente permite restringir y otorgar licencias a terceros por lo que se podrian cobrar
regalias, por la explotacion de la marca respectiva (Decision 486, art. 162, 2000). Se puede realizar
este tipo de contratos de licencia de uso ya que al registrar las marcas estas se vuelven activos
intangibles, que en muchos casos puede permitir que tanto personas naturales como personas
juridicas puedan comercializar con estas por que generan rivalidad y sobre todo exclusividad sobre

estas, otorgandole proteccidon ademas sobre usos parasitarios y de plagio (SENADI, 2023).

5. Proceso de registro marcario en el Ecuador

El tramite de registro de marcas, asi como su debido procedimiento, se encuentra regulado

tanto en la normativa internacional anteriormente citada como en la normativa nacional. Es



importante detenernos en esta parte del trabajo, ya que es la piedra angular del objetivo de este

trabajo, debido a que en todo este proceso de registro es donde se pueden evidenciar las falencias

ya mencionadas en su momento, del registro de marcas. En tal sentido, tanto la Decisién Andina
486 (2000), el COESCCI (2016) y el Reglamento de Gestion de los Conocimientos (2000) nos

establecen el procedimiento a seguir para el registro de las marcas, mismo que inicia con la

presentacion de la solicitud de registro. A manera de resumen es pertinente enunciar todos

momentos que posee este procedimiento de registro:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

Presentacion de la solicitud de registro
Examen de forma

Publicacion en gaceta

Etapa de oposicion

Examen de registrabilidad (Examen de fondo)
Emision de resolucion

Emision del titulo de registro.

A continuacion, realizaremos un analisis de cada uno de los momentos y etapas procesales del

proceso de registro de una marca.

a)

Presentacion de la solicitud de registro

A partir del articulo 138, hasta el articulo 151 de la Decision Andina 486 (2000), se nos detalla

como es el procedimiento de registro de una marca. EI primer articulo mencionado nos delimita

los requisitos basicos que debera tener esta y ante quien se debe presentar:

Articulo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentard ante la oficina nacional
competente y deberd comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los
siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) la reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia, forma o
color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los articulos 135 y 136, cuando fuese
aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por la autoridad que lo
otorg0 vy, de estar previsto en la legislacion interna, del comprobante de pago de la tasa establecida,



cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris.

En secuencia con lo ya mencionado, el articulo menciona que la solicitud de registro debera
ser presentada ante la autoridad competente, que en el caso del Ecuador es el SENADI (COESCCI,
art. 10, 2016). Ahora bien, se debe tomar en cuenta que la solicitud de registro posee demas
elementos y requisitos para gque esta sea admitida a tramite, los cuales se nos enumera a detalle en
el articulo 139 de la Decision Andina 486 (2000):

Articulo 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) el nombre y la direccién del solicitante;

¢) 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 direccidn 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 indicacién 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 podemos observar, la solicitud de registro posee varios requisitos formales, tanto del
solicitante del registro, como del signo distintivo a registrar.

b) Examen de forma

En esta etapa del registro se verifica el cumplimiento de los requisitos formales mencionados,
de la solicitud presentada ya que, si se verifica que no esté alguno de los requisitos, el trdmite no
puede continuar. Adicionalmente el Reglamento de Gestién de los Conocimientos (2020) en su
articulo 226, nos esclarece un poco mas respecto a lo que se realiza en el examen de forma:
Articulo 227.- Del examen de forma. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales examinara,
dentro del término de quince dias contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, si
la misma cumple con los requisitos de forma previstos en el articulo 223 de este Reglamento.

En el citado articulo se nos menciona el plazo en los que debera realizarse el examen de forma

por parte de la autoridad competente, que mas adelante nos ayudara a evidenciar el tiempo total
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que conlleva el registro de una marca. Es importante mencionar que 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 (Decision Andina 486, art. 144, 2000).

c) Publicacion en gaceta

Ahora bien, posteriormente al examen de forma si la solicitud de registro retne los requisitos
formales establecidos, la oficina nacional competente ordenara la publicacion (Decision Andina
486, art. 145, 2000).

La publicacion en gaceta se la realiza en cumplimiento al principio de publicidad, buscando
garantizar que terceros interesados puedan oponerse al registro de la marca en caso de que el

registro de esta les afecte.

d) Etapa de oposicion

Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien tenga legitimo
interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de la marca (Decision Andina 486, art. 146, 2000).

e) Examen de registrabilidad (Examen de fondo)

Este punto del proceso de registro de marcas es fundamental, ya que es en donde se revisa el
cumplimiento de los requisitos esenciales de la marca, es decir, el fondo de la solicitud y si se
poseen todos los requisitos para la complexion de un registro de signo distintivo. ES en este punto
donde nos encontramos con un elemento fundamental de los signos distintivos que es la
distintividad tal y como lo menciona Alfredo Corral Ponce, en su obra “Proteccion Juridica de las

Creaciones de Forma, Proteccion Concurrente y Proteccion Acumulada™:

En el derecho marcario es indispensable el requisito de distintividad para que una marca pueda ser
tal, es decir, si no se puede distinguir o diferenciar los productos o servicios para los que se aplica
de otros similares no funcionaria como marcay, por tal motivo, no podria ser sujeto de los derechos
de exclusién, que confieren las legislaciones marcarias. (Corral, 2018, p.121)
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Es importante destacar que la distintividad debe ser tanto intrinseca como extrinseca, es decir
que las marcas posean un caracter lo suficientemente diferenciador en el mercado, con respecto a
las deméas marcas existentes que protejan los mismos productos o servicios. En otras palabras, que
no generen riesgo de asociacion o confusion con otras marcas dentro del mercado (Corral, 2018,
p.121). De igual forma, otro requisito esencial que debe poseer una marca al momento de solicitar
su registro es que el signo sea susceptible de representacion grafica, como se menciona el articulo
359 del COESCCI (2016) ut supra. Finalmente se debe tomar en cuenta que la marca solicitada

no afecte derechos de terceros que posean un registro previo a la presentacion de la solicitud.

f) Emision de resolucion

En este paso del proceso se puede evidenciar el resultado del examen de registrabilidad, ya que
se puede negar o conceder el registro de la marca solicitada, misma que debera expedirse dentro
de un plazo que no podra exceder los 12 meses contados desde la fecha de ingreso de la solicitud

de registro (Reglamento de Gestion de los Conocimientos, art. 233, 2020).

g) Emision del titulo de registro.

Finalmente, en caso de que la resolucidn sea favorable y se conceda la marca, se procede a
emitir el titulo de registro de la marca con el cual se le otorga la propiedad al solicitante del signo
distintivo y en consecuencia los derechos de proteccion sobre el mismo (SENADI, 2023). La
proteccion que se obtiene con el titulo de registro es por 10 afios a partir de la fecha de su concesion
y podra renovarse por periodos sucesivos de 10 afios (Decision Andina 486, art. 152, 2000).

Si bien es cierto que tratd anteriormente sobre la proteccion que obtienen las marcas, es

indispensable remarcar lo que nos menciona la Decision 486 en su articulo 155 (2000):

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

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; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
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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 confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira gque 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 razon 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;

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, 0 un aprovechamiento injusto de su prestigio.

En conclusidn, el registro de una marca otorga varios derechos de propiedad sobre el signo
distintivo solicitado. No obstante, se debe tomar en cuenta que la marca debe utilizarse tal cual fue
registrada ya que sélo se admitiran variaciones en elementos que no alteren el caracter distintivo
del signo registrado y que por consiguiente cambien en su totalidad la esencia del signo distintivo
(COESCCI, art. 364, 2016). A continuacién se incorporara un diagrama de flujo, donde se
representa el proceso del registro de signos distintivos, obtenido del Manual de Proceso — Registro
de Signos Distintivos, emitido por el SENADI mediante Resolucion No. 001-2021-DG-SENADI
(Anexo 1).
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Gréfico 1: Flujo de proceso de registro de marcas - Fuente: Manual de Proceso Registro de Signos Distintivos - Resolucion No. 001-
2021-DG-SENADI.
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6. La demora en el registro marcario

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso de registro de signos distintivos es
realizado por el SENADI que es la autoridad competente para realizar este tipo de acciones. Este
tramite es el que mayor recurrencia tiene dentro de la institucion y por consiguiente es el que mas
regalias deja al Estado, ya que con la presentacion de la solicitud de registro se debe pagar la tasa
por la prestacién del servicio. Si bien es cierto que en esta investigacion se han analizado los pasos
que tiene el proceso de registro, no hemos analizado a profundidad el manejo interno de la Unidad
de Gestion de Signos Distintivos, asi como los procesos administrativos internos que existe en
esta.

En tal sentido, existe un gran componente humano en el trdmite de registro desde su inicio
hasta su final, ademas de existir pasos digitalizados, por lo que el proceso es mixto.

El hecho de que existan pasos que en su totalidad se requiere a la intervencion humana, hace que
existan regazos y una demora importante en el proceso de registro de marcas, lo que a su vez
genera una limitacién a la proteccion de los derechos marcarios y por consiguiente se evidencia la
limitada capacidad por parte del SENADI de atender la demanda de tramites iniciados. José
Tinajero (2023) en su obra “Propuesta para la Digitalizacion y Automatizacion del Procedimiento

de Registro de Signos Distintivos ante el SENADI”, nos menciona que:

Las causas de los retrasos y las excesivas demoras en el registro se dan por dos aspectos directos
gue son, los problemas a nivel de recursos tecnolégicos, que se traducen en complicaciones del
sistema informatico de solicitudes en linea, la falta de depuracién y consolidacion de las bases de
datos del SENADI, la inexactitud y poca fiabilidad del mecanismo de blsqueda fonética de signos
distintivos, entre otros; y el otro aspecto tiene que ver con las problematicas relacionadas con la
gestion del talento humano encargado de llevar adelante el proceso de tramitacion de signos
distintivos, que en resumen en la falta de personal en relacién a la cantidad de trabajo a ser
desarrollado, la falta de capacitacion del mismo y la falta de optimizacién de procesos que muchos
casos resultan burocréaticos y engorrosos.

En ese sentido, podemos evidenciar que gran parte de las falencias y problemas por los
cuales se retrasa el proceso de registro de marcas en el Ecuador, es en gran parte por la falta de
optimizacion de procesos. Al ser el SENADI el organismo facultado para otorgar los derechos de
propiedad intelectual a las personas sobre las creaciones de su intelecto, que en este caso son las

marcas, el hecho de que existan deficiencias en el proceso de obtencion de estos derechos genera
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desconfianza por parte de los usuarios que a la larga puede recaer en incertidumbre a la seguridad
juridica. Esto a su vez ocasiona que exista un gran riesgo en el comercio y la productividad en el
Ecuador por la desconfianza que puede surgir en los usuarios en la fiabilidad del proceso de
registro de marcas.

Ahora bien, hemos podido examinar los pasos en el registro de marcas, no obstante, es
importante centrarnos en tres de los siete pasos sintetizados, especificamente en estos:

1) Presentacion de la solicitud de registro;
2) Examen de forma;
3) Examen de registrabilidad o examen de fondo.

La razén fundamental del porque nos centramos en estos, es porque la propuesta de aplicacion
de la inteligencia de artificial en el registro de marcas en el Ecuador es viable, (til y necesaria en
los pasos mencionados. El poder utilizar una “herramienta” tan eficaz como lo es la inteligencia
artificial en el proceso de registro seria un gran avance, sea en cualquiera de las 3 etapas
mencionadas. No obstante, tal y como lo opina José Tinajero Mullo (2023), ex director nacional
de Propiedad Industrial del SENADI entre 2017 y 2021, para que la implementacion de la
inteligencia artificial sea armonica, Gtil y eficaz, debe realizarse paulatinamente en uno de los
pasos mencionados, ya que no se podria poner en funcionamiento esta herramienta de manera
simultanea en varios procesos. Es necesario realizar una digitalizacion de procesos de manera
progresiva. En ese sentido, el presente trabajo se centra en la aplicacion de la inteligencia de

artificial en el examen de forma del registro de marcas en el Ecuador.

a. Lademora en el examen de fondo

El Manual de Proceso — Registro de Signos Distintivos, emitido por el SENADI mediante
Resolucién No. 001-2021-DG-SENADI, en sus lineamientos del proceso de registro de marcas
nos menciona ciertos aspectos relevantes respecto al examen de fondo que se realiza en el registro
de los signos distintivos:

e El examen de forma debe realizarse dentro de los 15 dias habiles contados desde la

presentacion de la solicitud.

e El examinador verificara que la solicitud cumpla los requisitos que la legislacion andina 'y

nacional establecen.
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e En caso de incumplimiento de algun requisito formal, el examinador notificara al
solicitante para que aclare o complete su solicitud.

e En el caso de que se cumplan los requisitos, el examinador enviard la solicitud a la
publicacién en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

e A partir de dicha publicacion empieza a decurrir el término de 30 dias habiles para que

cualquier persona interesada pueda interponer oposicion.

Los aspectos citados son aplicados por los funcionarios encargados de realizar el examen de
forma de las marcas, mismos que revisan lo mencionado de manera “manual” y en base a su
discrecionalidad.

En tal sentido, si las actuaciones de los funcionarios de la Unidad de Gestion de Signos
Distintivos fueran acorde a los lineamientos del Manual de Proceso — Registro de Signos
Distintivos, en teoria no existiria retrasos en el registro de las marcas. Lamentablemente la
actualidad del SENADI nos demuestra que la realidad es otra y que si existen actuaciones en donde
no se cumplen tanto los reglamentos como normativas nacionales e internacionales al momento de
realizar el registro de marcas y en el examen de forma en particular, objeto del presente estudio.

Para poder continuar con este analisis, es necesario presentar algunos datos sobre las

solicitudes de registro de marcas presentadas al SENADI.

Tabla: Total de solicitudes ingresadas

- MARCADEC -
APARIENC i, VIARCA h WARCA Ch DE
APARIENCIA DENOMINAC - MARCA ERTIFICACID) LEMA MARCADE MARCADE NOMBRE Total

Mes DISTINTIVA ION ORIGEN COLECTIVA = "~ COMERCIAL PRODUCTO  SERVICIOS COMERCIAL  general
Enero - 1 23 146  1.485
Febrero - 19 161 1.546
Marzo 4 43 230 2.050
Abril 18 157 1.600
Mayo 1 1 10 11 153 1728
Junio 3 1 25 180 1.985
Julio 2 41 202 1.962
Agosto 13 1 23 209 1.967
Septiembre g 2 39 212 2.052
Octubre 2 1 26 140 1.546
Noviembre 1 4 2 31 138 1.813
Diciembre 1 2 4 22 185 1.879

Total gener.. 35 7 5 20 332 1l2.418 6.683 2.113  21.613
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Grafico 2: Cuadro de solicitudes de registro de marcas en el 2021 — SENADI (2023).

Como podemos observar en el cuadro (Gréfico 2), se presentan alrededor de 1500
solicitudes de registro de marcas. Poniendo en perspectiva, y siguiendo la tendencia de
presentacion de solicitudes por cada mes, se presentan alrededor de 18.000 solicitudes de registro
al afio, por lo que podemos evidenciar el gran volumen de solicitudes presentadas, como se
menciond anteriormente.

Para continuar con la investigacion, se solicitdo al SENADI datos respecto a la demora de
los tramites y el tiempo que se demoran estos en obtener el titulo de registro. Lamentablemente el
SENADI no cuenta con estos datos especificamente de cada tramite presentado, no obstante, los
datos que se utilizan en la presente investigacion son obtenidos de la pagina web oficial del
SENADI y el Informe de Gestion de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del SENADI,
del periodo 2017 — 2021. (Anexo 2).

Ahora bien, es importante centrarnos en el examen de forma a profundidad y de los elementos
que se analizan de una solicitud de registro, para poder continuar con la propuesta planteada al

inicio del trabajo.

b. Analisis en el examen de forma

En tal sentido debemos centrarnos en el proceso y pasos que se siguen dentro del examen de
forma, por lo que es importante revisar en el Instructivo interno (Anexo 3) para el examen de forma
emitido por el SENADI mediante Resolucidon No. 001-2021-DG-SENADI, en el cual se nos detalla
que para este examen se utiliza la plataforma BONITA PORTAL.

Es importante mencionar que existen 6 examinadores encargados de realizar la revision de
requisitos formales y materiales. En la sede de Quito existen 4 examinadores, y dos examinadores
adicionales de las subdirecciones regionales de Guayaquil y Cuenca, uno por cada ciudad.

La forma de trabajo de la Unidad de Gestion de Signos Distintivos, respecto al analisis de cada
solicitud presentada, es a nivel nacional y en conjunto con las subdirecciones regionales, por lo
que no existe distincién entre si una solicitud presentada en Quito o en Cuenca. Si bien es cierto

que la autoridad competente encargada de revisar en esencia las solicitudes presentadas es la
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Direccion Nacional de Propiedad Industrial, lo hace a través de la Direccion de marcas y de
las subdirecciones regionales.

Es por eso que, a nivel operativo, se puede designar los examinadores que realicen el examen
de forma sea en cualquiera de las ciudades, lo cual no quiere decir que Unicamente lo que se
presenta en Guayaquil o Cuenca se resuelve o tramite en esas ciudades. De hecho mucho de lo que
se presenta en Quito, que es la inmensa mayoria, se sustancia en las otras subdirecciones para
descongestionar la cantidad de solicitudes que se presentan en Quito, menciona José Tinajero en
su entrevista (2023).

Cada examinador se encarga de revisar las solicitudes de registro que llegan a su bandeja de
entrada en sus correos. Posteriormente a esto, revisan los siguientes aspectos de la solicitud: La
denominacién, naturaleza y tipo del signo, datos del solicitante, descripcion clara 'y completa del
signo solicitado, reproduccion del signo, enumeracion detallada de los productos, servicios, o
actividades; clase Niza y detalle clase Niza; descuentos, abogado patrocinador, término para
realizar el examen de forma, la publicacién en la gaceta, modificaciones a la solicitud presentada
antes su publicacion, notificaciones, contestaciones a notificaciones, abandonos de la solicitud y
el desistimiento de la solicitud.

Como podemos observar son varios los elementos que se analizan dentro del examen de
forma del proceso de registro de una marca, y tomando en cuenta la cantidad de solicitudes que se

presentan mensualmente podemos sacar el siguiente cuadro:

NuUmero de examinadores 6
Total de solicitudes presentadas 1500
Dias laborales al mes 20

Horas de trabajo 8

Solicitudes mensuales analizadas por cada examinador 250

Total de solicitudes analizadas por dia 12,5

Total de solicitudes analizadas por hora 15
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Tabla 1: Tabla de tiempo requerido para realizar el examen de forma, por parte de los

examinadores del SENADI, en el proceso de registro de marcas — (Montenegro, C. 2023).

Como observamos, el nimero de solicitudes analizadas por cada examinador es muy
elevada, tomando en cuenta todos los aspectos que deben analizar mencionados anteriormente, por
lo que se evidencia por qué existen retrasos en el proceso de registro de las marcas. Es importante
mencionar que también se deben tomar en cuenta otros factores como las demas etapas de registro
de una marca, que ya se ha analizado ut supra, en donde también existen varios retrasos por el alto
volumen de datos, por lo que la demora en el registro de marcas es solamente fruto de una cadena
de pequerios retrasos que se dan de manera progresiva.

Frente a esto es crucial buscar alternativas para poder agilizar el proceso de registro de marcas
y cumplir los plazos establecidos en los distintos cuerpos normativos que regulan la propiedad
industrial dentro del Ecuador, mismos que no se cumplen a cabalidad y generan una importante
afectacion al servicio que otorga el SENADI para sus usuarios y para el cumplimiento de los

derechos de estos.

7. Tecnologias de la informacion y comunicacion y los registros de marcas

Jos¢ Tinajero (2023) en su obra “Propuesta para la Digitalizacion y Automatizacion del
Procedimiento de Registro de Signos Distintivos ante el SENADI”, menciona el articulo de los
tratadistas Sanabria y Méndez-Romero (2022) en su articulo “Tecnologias clase clave para la
transformacion digital establecen que esta “Surge de un interés que puede estar vinculado, entre
otros aspectos, con la necesidad de ahorrar tiempos de produccion o entrega, disminuir los costos
e incrementar los ingresos, ajustarse mejor a las condiciones del entorno y automatizarse para
mejorar la calidad, los procesos, y asi ser mas competitivo”. En ese sentido, la inteligencia
artificial forma parte de las tecnologias que buscan simplificar, automatizar acciones y mejorar un
servicio, que en el caso del presente estudio es el examen de forma, dentro del registro de marcas.
Robayo B, (2017), en su articulo “El enfoque adecuado de la propiedad intelectual desde un pais
en desarrollo” nos explica la importancia de la inteligencia artificial en un pais en desarrollo como
el nuestro, que busca un mayor desarrollo productivo, econémico y tecnoldgico en sus

instituciones, como es en este caso el SENADI:
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El incentivo artificial de reconocimiento juridico de la propiedad intelectual debe ser concebido
como una herramienta que identifica a aquellos actores positivos del grupo social, quienes estan
invirtiendo sus recursos (no Unicamente econdmicos) para resolver los problemas que todos
enfrentamos o para mejorar nuestra calidad de vida;

Se debe tomar en cuenta la propiedad intelectual como una herramienta para poder
solucionar los problemas dentro de la sociedad. Esto va desde identificar un producto con una
marca para optimizar la eficiencia en las decisiones de adquisicion de bienes o servicios de los
consumidores, hasta deleitarnos con una obra musical o artistica, o poder ocupar a la inteligencia
artificial para facilitar procesos administrativos.

Toda sociedad necesita del incentivo artificial de la propiedad intelectual para estimular su
sistema de innovacion. Sin embargo, un sistema local de propiedad intelectual no puede subsistir
en el tiempo Unicamente reconociendo y protegiendo derechos de propiedad intelectual para
beneficiar a empresas extranjeras. Debe poder aportar directamente siendo una herramienta para
poder mejorar la calidad de servicio que presta una institucion publica, como lo es el Servicio

Nacional de Derechos Intelectuales (Robayo B., 2017).
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Capitulo Il - Uso de la inteligencia artificial dentro del examen de forma del proceso de
registro de marcas

Una vez finalizado el analisis respecto a la demora dentro del proceso de registro de marcas
y centrar el presente trabajo en el examen de forma de este, en este capitulo se analiza la
inteligencia artificial como un medio para poder facilitar, acelerar y modernizar el proceso de
registro de marcas en el Ecuador.

En tal sentido, es necesario entender como funciona la inteligencia artificial ya que sus
aplicaciones se centran fundamentalmente en la simulacion de actividades intelectuales del hombre
(Hardy T., 2001, Revista Latinoamericana, (2), 18.). Se busca poder imitar por medio de maquinas
el maximo de actividades mentales como sean posibles y esto se logra por medio de la capacidad
de las maquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de
decisiones tal y como lo haria un ser humano (Rouhiainen, L., 2018). La principal diferencia radica
en que las maquinas poseen la capacidad de poder analizar simultdneamente grandes cantidades
de documentos e informacién, ademas que el margen de cometer errores es mucho mas bajo por
la forma de trabajo.

La inteligencia artificial posee dos capacidades sustancialmente importantes. La primera es la
capacidad de poder aprender, y la segunda es la toma de decisiones a partir de este aprendizaje.
Estas dos capacidades permiten que la inteligencia artificial pueda realizar un gran abanico de
acciones, como lo son el reconocimiento de imagenes estaticas, clasificacion y etiquetado, asi
como la deteccién y clasificacion de informacion puntual (Rouhiainen, L., 2018). Refiriendonos a
la capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial, debemos detenernos a analizar como

realiza este aprendizaje.

1. Machine learning (aprendizaje automatico)

El aprendizaje automatico de la inteligencia artificial, o también conocido como machine
learning en inglés, se basa en el aprendizaje de un ordenador 0 maquina, sin estar programado para
hacerlo para poder aprender de distintas acciones. Esto se logra a partir de algoritmos para aprender
de los patrones de datos tal y como se utiliza en los correos electrénicos para la identificacion de
spamy correos basura (Rouhiainen, L., 2018).

Ahora bien, el aprendizaje automatico posee tres tipos de “aprendizaje” que pueden ser

utilizados:
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Aprendizaje Basado en
Supervisado IEIGES

Aprendizaje Aprendizaje No

Automatico Supervisado [ Basado en Datos

Aprende a
reaccionar a su
entorno

Aprendizaje de
Refuerzo

Graéfico 3: Cuadros de subconjuntos del aprendizaje automatico — (Rouhiainen, L., 2018).

a) Aprendizaje Supervisado

El aprendizaje supervisado trabaja a partir de datos que ya han sido previamente categorizados
y definidos dependiendo que tipo de informacién contengan, para asi poder clasificar la nueva
informacion segun sea necesario. En este tipo de accion es necesaria la intervencién humana ya
que es necesario proporcionar una “retroalimentacion” a los algoritmos para corroborar que la
informacidn que clasifico es correcta o incorrecta. En tal sentido, para que se pueda realizar una
accion de clasificacion, la intervencion humana radica en que ensefiar al sistema lo que se va a
clasificar. Como ejemplo, en una serie de imagenes llenas de logotipos, en donde se le pediria a
una inteligencia artificial que separe los que contengan el color rojo, se le ensefiaria a la
inteligencia artificial este color, asi al realizar su busqueda, se centraria en buscar marcas que

posean solo el color rojo en base a las imagenes ya presentadas.

b) Aprendizaje No Supervisado

Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado los algoritmos trabajan sin tener una
informacion previa categorizada, como en el caso del aprendizaje no supervisado. En este caso los

algoritmos trabajan desde cero para realizar la categorizacion y la clasificacion. Siguiente el
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ejemplo antes mencionado, los algoritmos deben identificar por ellos mismos cual es el color

“rojo” y a partir de eso, clasificar los logotipos que posean este color.

c) Aprendizaje de Refuerzo

En el aprendizaje de refuerzo, los algoritmos a su vez trabajan por medio de “recompensas” al
momento de realizar la clasificacion de datos. Cada vez que aciertan en una accion clasificatoria,
se les otorga un estimulo positivo en caso de acertar, o un estimulo negativo si es que realizan una
accion equivocada. La diferencia respecto al aprendizaje supervisado es que al igual que el no
supervisado los algoritmos realizan la clasificacion por si mismos y no por informacion
previamente dada. Si bien es cierto que existe una intervencion humana, es minima comparada
con la del aprendizaje supervisado, ademas de que esta accion de dar estimulos positivos o
negativos puede ser realizada por una maquina, suprimiendo asi la intervencion humana
(Rouhiainen, L., 2018).

2. Deep Learning (aprendizaje profundo)

El segundo componente principal de la inteligencia artificial adicional al aprendizaje
automatico es el aprendizaje profundo, o también conocido como deep learning. EI funcionamiento
de este componente de la inteligencia artificial se centra principalmente la solucion de problemas
0 en realizar acciones muy complejas en donde exista una gran cantidad de informacion o datos.
Este componente de la inteligencia artificial trabaja como su fuera una red neuronal con varias
conexiones que se organizan por niveles para identificar patrones o relaciones dentro de los datos
que se esta analizando. Para su manejo es trascendental que exista una gran capacidad de
procesamiento de datos y una red lo considerablemente grande de almacenamiento de datos
(Rouhiainen, L., 2018).

3. Uso de datos

Una vez entendido el funcionamiento de la inteligencia artificial, nos centraremos en como
sacar provecho de su funcionamiento para poder usarla dentro del examen de forma del proceso
de registro de marcas. En tal sentido debemos comprender que la inteligencia artificial basa su

funcionamiento en la cantidad de datos que puede procesar. Tal y como menciona el matematico
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Clive Humby, los datos son el nuevo petroleo y lo podemos evidenciar con el actuar de grandes
empresas como Google que maneja una inimaginable cantidad de datos. Justamente empresas
como esta, han intentado paulatinamente incorporar la inteligencia artificial en sus actividades

principales para sacar provecho de esta herramienta.

El funcionamiento de una inteligencia artificial, en el procesamiento de datos, se basa
principalmente en dos tipos de informacién que son los datos estructurados y los datos no
estructurados. Respecto a los primeros, nos referimos a datos exactos como numeros, fechas,
direcciones, y demas datos que pueden ser claramente identificados; por otro lado los datos no
estructurados son aquellos que son un poco mas complejos de analizar como lo son las imagenes,

los videos y textos.
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Gréfico 4: Clasificacion de datos estructurados y datos no estructurados — (Rouhiainen, L., 2018).
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El realizar esta distincion nos sirve para entender de mejor manera cémo funciona la
inteligencia artificial para poder aprovechar sus funcionalidades y saber qué tipo sistema vamos a
utilizar, ademas de las capacidades y limitaciones que puede tener esta al momento de implementar
su uso (Rouhiainen, L., 2018).

4. Ventajas y desventajas del uso de la inteligencia artificial.

Después de haber visto el funcionamiento de la inteligencia artificial es importante centrarnos
en las ventajas de esta y también las complicaciones de su uso. Como principales ventajas de esta
es que las maquinas aprenden cosas nuevas en lugar de requerir programacion especifica para

nuevas tareas por la forma de aprendizaje explicada anteriormente. El hecho de que se pueda
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generar un sistema con “conciencia propia”, que si bien es cierto puede actuar de forma de manera
autdonoma se encuentra también supervisado por seres humanos, permite que los procesos sean
mucho mas innovadores y efectivos (Rouhiainen, L., 2018).

Lo que se busca con su implementacién es cambiar los medios tradicionales lentos, costosos y
menos fiables, por otros que otorguen mayor seguridad, rapidez, certeza y de manera mucho mas
efectiva. Es en este punto en donde debemos remarcar una ventaja de la inteligencia artificial que
puede llegar a ser una gran desventaja, y es el tema de costos.

Al ser un tipo de tecnologia tan avanzado y lleno de algoritmos complejos para poder
funcionar, segun The Economist (2019), analizando un articulo publicado por la Universidad de
Massachusetts, se estim6 que una version de Transformer, otro modelo de lenguaje por 1A similar
a BERT (motor de busqueda de inteligencia artificial), podria costar casi 3 millones de dolares
(Pérez J, 2021).

En tal sentido, es importante tomar en cuenta el siguiente cuadro respecto a los costos de

produccidn, desarrollo y creacidn de un sistema que utilice inteligencia artificial:

Desde Chatbot Desd
esde
Software $6,000 - construido a la
. $6,000
personalizado $300,000 medida de la
- dolares
(por solucion) empresa
Promedio Anélisis de datos Desde
Software de )
$40,000 dolares con machine $35,000
terceros
anuales learning dolares
Motor
inteligente de Desde
busqueday $35,000
recomendaciones dolares
especializadas

Tabla 2: Cuadros de costos aproximados sobre el desarrollo de 1.A. — (Pérez J., 2021).
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El costo del desarrollo de una inteligencia artificial puede variar significativamente
dependiendo del tipo de sistema de A que se esté desarrollando y de los recursos necesarios para
ello. El desarrollo de un chatbot simple puede ser considerablemente inferior al de desarrollar un
vehiculo auténomo, tal y como podemos observar dentro de los cuadros presentados, por lo que
podemos concluir que el desarrollo de una inteligencia artificial puede variar ampliamente
dependiendo diversos factores, como la complejidad del sistema, los recursos necesarios y el tipo

de accion que se esté desarrollando.

5. Viabilidad del uso de la inteligencia artificial en el registro de marcas

Ahora bien, una vez analizado los costos y ventajas de la inteligencia artificial, debemos
descomponer todo lo observado para ver la viabilidad de implementar la inteligencia artificial
dentro del proceso registro de marcas. Como ya se ha mencionado ut supra, la implementacién de
esta es en el examen de forma del registro de marcas. En dicho examen se analizan varios
elementos de naturaleza “identificable”, mismos que en este punto del analisis es pertinente volver

a enunciarlos:

e Ladenominacion e Abogado patrocinador

Naturaleza y tipo del signo

Datos del solicitante

Descripcion clara y completa del
signo solicitado

Reproduccion del signo
Enumeracion  detallada de los
productos, servicios, 0 actividades
Clase Niza

Detalle clase Niza

Descuentos

Término para realizar el examen de
forma

La publicacién en la gaceta
Modificaciones a la solicitud
presentada antes su publicacion
Notificaciones

Contestaciones a notificaciones
Abandonos de la solicitud

Desistimiento de la solicitud

Como podemos observar, el tipo de informacion gque se analiza dentro del examen de forma es

completamente identificable y sus datos son estructurados. La Unica excepcion es la reproduccion

del signo en donde se analiza que el signo distintivo solicitado, en caso de ser figurativo o mixto,
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nitida en donde se puedan observar todos los elementos del signo, mismos que

van a ser analizados en el examen de fondo.

Al momento de realizar el examen de forma se utiliza plataforma BONITA PORTAL, en el

cual se encuentran las distintas solicitudes de registro separadas por carpetas y con los respectivos

datos informativos de cada signo distintivo, como se puede observar en las siguientes imagenes.

Para efecto de ejemplificacion del manejo de la plataforma BONITA PORTAL, se presentaran

imagenes del examen de fondo sacadas del Instructivo interno para el examen de forma emitido
por el SENADI mediante Resolucion No. 001-2021-DG-SENADI:

&« (& Q (O] procesos.propiedadintelectual.gob.ec/oonita/portal/homepage#?_p=tasklistinguser&_pf v 9 ﬁ i i @ =
BZIMBRA [FULLTIME] L) [SENADI] (s) IEPI - FORMULARIOS .. {5 BONITA |3 ALFRESCO (s BONITA BUSCADOR |3 BUSCADOR FONETICO & [DSM] !Medlc:m:mc:por No... (3 DIRECTORIO >
BIRECHOS INTELECTUM ES Welcome: Viviana Barragan Silva v 9 User I Settings
— & Tasks % Cases @ Processes
2 Todo S G
IEPI-2018-7917 EXAMEN DE FONDO
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e: IEFI-01-01-02-2018-01-000413
E_E Available tasks ” 1: Marejada EL PODER MUSICAL
~) |EPI-2018-7917 EXAMEN ... Q12 moage DE SERVICIOS
3600 - REGISTRO SIZNOS ” Niza: 38
£ Done . AXTO
@ SENADI-2019-8973 EXAM... Q12 mo ago
1654 - REGISTRO_SIGNOS
Processes
o SENADI-2019-7994 EXAM... 012 mo ago
! | 1 0672 - REGISTRO_SIGNOS
) REGISTRO_SIGNOS Cominaiits
() REGISTRO_SIGNOS._f (5 SENADI-2018-83629EXA..  (Q12moago Systenm
0681 - REGISTRO_SIGNOS 1A m La Tarea “IEFI-2018-7017 EXAMEN DE FONDO" se asigno a vebarragan
@ SENADI-2019-4233 EXAM... Q'Z mo ago Syt
0585 - REGISTRO_SIGNOS e 12 mc La Tarea "IEFI-2018-7917 EXAMEN. DE FONDO! ¢ 8signo a vsbarragan
& SENADI-2019-35519 EXA... 12 mo a ot
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Grafico 5: Plataforma BONITA PORTAL — Instructivo Interno Examen de Fondo (SENADI, 2021)
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Gréﬁco 6: Plataforma ALFRESCO — Instructivo Interno Examen de Fondo (SENADI, 2021).
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Gréfico 7: Plataforma ALFRESCO - Instructivo Interno Examen de Fondo (SENADI, 2021).

Como se aprecia en las imagenes, el sistema que utilizan los examinadores posee ciertas
instrucciones en donde se le solicita al examinador que realice acciones especificas para continuar
con el analisis. Adicionalmente el analisis que realizan los examinadores, una vez que poseen las

solicitudes de registro presentadas en la plataforma, es de manera manual y visual, por lo que la

i @
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celeridad y eficacia con la que realicen este tipo de examen va a depender de las capacidades de
busqueda, analisis y entendimiento de cada examinador.

Ahora bien, teniendo en cuenta como se realiza el examen de forma, conociendo que dentro de
la plataforma existe ya informacion adicional a cada solicitud presentada y entendiendo que la
forma de funcionar de la inteligencia artificial se basa en la cantidad de informacion que posee,
podemos determinar que si es viable la aplicacion de la inteligencia artificial dentro del proceso
de registro de marcas. No obstante, es necesario que exista un control de la inteligencia artificial
para que pueda existir confianza al momento de utilizarla por el uso de informacion sensible en su

funcionamiento.

6. Seguridad Juridica

Como ya hemos analizado, el funcionamiento de la inteligencia artificial se basa en la cantidad
de datos que pueda procesar simultaneamente. Al poseer acceso a una infinidad de datos a su
alcance, genera ciertos riesgos para su funcionamiento, dentro de los cuales nos encontramos con
la inseguridad juridica respecto a su regulacion por el uso de datos personales que se utiliza para
procesar datos.

Como se analizd en la viabilidad de la aplicacion de la inteligencia artificial, se analizé la
opcion de agregarla a los sistemas ya existentes, es decir a la plataforma BONITA y la plataforma
ALFRESCO. Estas dos plataformas poseen una gran cantidad de datos e informacién de todas las
solicitudes de registro presentadas por los usuarios, por lo que la inteligencia artificial tendria
acceso a informacion sensible como direcciones domiciliarias, nimeros telefonicos, nombres, etc.
En tal sentido debemos referirnos a lo mencionado por Acufia M, en la Revista VVasca Inteligencia
artificial e innovacion en la administracion publica:(in) necesarias regulaciones para la garantia

del servicio publico:

En el momento actual, y ante el marco europeo y nacional descrito, se barajan diferentes
alternativas para encauzar normativamente la IA: las sandbox regulatorias, como entornos
supervisados para experimentar de un modo cerrado y a pequefia escala y extraer las debidas
conclusiones, la utilizacion de clausulas regulatorias (sunset clauses), para poder acompasar la
regulacion a la evolucion (practicamente imprevisible) de la tecnologia o bien mediante el recurso
a regulaciones anticipadas (anticipatory rulemaking techniques) anticipando los problemas que
pueden aparecer. (Guihot, M. et al., 2017)
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A nivel mundial no existe todavia una regulacion definida respecto al uso de la inteligencia
artificial, no obstante en la union europea ya existen propuestas para una futura normalizacion del
uso y aplicacion de esta. Si bien es cierto que ya existen normas que proveen el uso de nuevas
herramientas electrénicas, estas no son suficientes para anticipar el manejo que se le pueda dar a
la inteligencia artificial. Es necesario que dentro del Ecuador se presenten proyectos de ley para
que exista seguridad juridica en el empleo de la inteligencia artificial y se pueda utilizar esta

herramienta tecnoldgica de manera certera.

7. Conclusiones y Recomendaciones

Habiendo analizado el proceso de registro de marcas en el Ecuador, se desprende que debido
al gran volumen de solicitudes de registro que son presentadas existe una demora en la concesion
de registros marcarios. De las aproximadamente mil quinientas solicitudes de registro presentadas
por mes (SENADI. 2021), y por la cantidad de personas encargadas de revisar los requisitos para
la concesidn de registros, en las distintitas etapas del proceso de registro, hace que este sea mucho
mas retardado. En relacion de lo anterior resulta alarmante que no existan actualmente, alternativas
o0 soluciones para acelerar el proceso de registro por parte del SENADI, en busqueda de brindar
un mejor servicio para los usuarios y poder descongestionar un sistema que se encuentra totalmente
saturado. Tal y como lo menciona José Tinajero (2023) en su obra “Propuesta para la
Digitalizacion y Automatizacion del Procedimiento de Registro de Signos Distintivos ante el
SENADI, es necesario realizar una digitalizacidn y automatizacion al proceso de registro de signos
distintivos en el Ecuador.

Es importante mencionar que el procedimiento de registro de marcas, al poseer varias etapas
en su realizacion, si se busca un proceso de digitalizacion e innovacion se debe iniciar una etapa
especifica de este procedimiento, ya que al ser un protocolo en donde se involucran varias
personas, plataformas, datos y requisitos, no se puede realizar un cambio en su totalidad porque
generaria muchos méas problemas su reestructuracion total.

Debido a ello, a fin de solventar la problematica de los retardos en el proceso de registro de
marcas, en busqueda de innovar en procesos administrativos con nuevas herramientas y con el
objetivo de empezar acciones para mejorar la prestacion de servicios eficientemente por parte del

SENADI, se propone las siguientes recomendaciones:
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1. Laimplementacion de la inteligencia artificial en el proceso de registro de marcas ante el
SENADI debe ejecutarse en el examen de forma, como un inicio al uso de nuevas
herramientas tecnolégicas.

2. Utilizar a la inteligencia artificial como un sistema adicional y complementario a las
plataformas BONITA PORTAL y ALFRESCO que se utilizan en el examen de forma en
el proceso de registro de marcas, ya que dentro de estas plataformas existe informacion y
datos precargados que sirven como base fundamental para el funcionamiento de una
inteligencia artificial, ademas de facilitar el procesamiento de datos que debe analizar el
sistema.

3. Proponer al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales que se analice el contenido del
presente trabajo de investigacion y se lo profundice, a fin implementar la inteligencia
artificial como una herramienta complementaria a las plataformas ya existentes en el
proceso de registro de marcas.

4. En concordancia con la recomendacion anterior, proponer al Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales, como la autoridad nacional competente, la presentacién de un
proyecto de ley para la regulacion de la inteligencia artificial, a fin de precautelar la

seguridad juridica en el uso de esta herramienta.
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SERVICIO NA

Teléfono: 593-2-3

Direccién: Av. Republica E7-197 y C W "‘ PACde:
Cédigo postal: 170518 / Quito-Ecuadc TR

CIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

RESOLUCION No. 001-2021-DG-NI-SENADI

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES -SENADI-

CONSIDERANDO:

Que el articulo 226 de la Constitucién de la Republica del Ecuador manifiesta que:
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores publicos y las personas que actlen en virtud de una potestad estatal
ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitucién y la Ley tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la

”

Constitucion”,

Que el articulo 227 de la Constitucion de la Republica del Ecuador prescribe que:
“La administracion publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion,
descentralizacién, coordinacion, participacién, planificacion, transparencia y
evaluacion”;

Que segun el articulo 10 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional
Competente en Materia de Derechos Intelectuales: “(...)Es el organismo técnico
adscrito a la Secretaria de Educacién Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion,
con personalidad juridica propia, dotado de autonomia administrativa, operativa
y financiera, que ejerce las facultades de regulacion, gestion y control de los
derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los
servicios de adquisicion y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, asi
como la proteccién de los conocimientos tradicionales. Ademas de las funciones
inherentes a sus atribuciones, sera la principal encargada de ejecutar las politicas
publicas que emanen del ente rector en materia de gestion, monitoreo,
transferencia y difusion del conocimiento. (...) La autoridad nacional competente
en materia de derechos intelectuales tendra competencia sobre los derechos de
autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales;
conocimientos tradicionales; y, gestion de los conocimientos para incentivar el
desarrollo tecnoldgico, cientifico y cultural nacional. Competencias que deberan
ser consideradas al momento de reglamentar su conformacion, atribuciones,
organizacion e institucionalidad. (...). Adicionalmente, contara con jurisdiccion
coactiva para el cobro de los titulos de crédito asi como cualquier tipo de
obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento juridico aplicable (...);
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SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Que segun la disposicion transitoria Tercera del Codigo Orgénico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, publicada en el Registro
Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016: “El Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asi como toda la institucionalidad creada
mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006, existira hasta que se establezca
mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales, encargada de la regulacion,
gestion y control de los derechos intelectuales y de los conocimientos tradicionales,
perteneciente a la Funcion Ejecutiva y adscrita a la Secretaria de Educacion
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion. (...) Asi mismo, todas las
disposiciones y funciones atribuidas a la nueva autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales, hasta su conformacién, continuaran siendo
ejercidas por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de los
distinztos organos que lo conforman.(...) La nueva autoridad nacional competente
en materia de derechos intelectuales, encargada sera la sucesora en derecho del
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio,
presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los
regimenes aplicables a cada caso.(...)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en el
Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se cred el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico
de derecho publico con rango de Subsecretaria General, adscrito a la Secretaria de
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, con personalidad juridica
propia, dotado de autonomia administrativa, operativa y financiera;

Que la Disposicién Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mencion sefiala que
la estructura organica del IEPI continuard funcionando hasta que se apruebe la
estructura organica del SENADI, facultandose al Director General realizar las
gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestacién del servicio;

Que el articulo 5 del mencionado Decreto Ejecutivo, se establece que el Director
General del SENADI, es el representante legal de dicha institucion;

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el
Secretario de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion designo al
Magister Pablo Santiago Cevallos Mena como Director General del Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales;

Que con fecha 16 de marzo del 2021 la Unidad de Gestion de Signos Distintivos,
conjuntamente con la Unidad de Planificacion del SENADI, remitieron para la
aprobacion del Director Nacional de Propiedad Industrial el Manual de Proceso

Direccién: Av. Replblica E7-197 y L W 'ﬁa e
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Registro de Signos Distintivos con sus respectivos diagramas de flujo, para la
revision final.

Que con fecha 23 de marzo del 2021 se suscribio por parte del Director Nacional
de Propiedad Industrial y la Experta Principal en Signos Distintivos el documento
final correspondiente al Manual de Proceso Registro de Signos Distintivos.

Que mediante Memorando Nro. SENADI-PL-2021-0034-M de fecha 24 de marzo de
2021, el Ing. Christian Ramiro Ruiz Calvachi, Servidor Publico 7 — Delegado del
Director General, solicité al Abg. David Gonzélez Aroca, Responsable de la Unidad
de Gestion de Asesoria Juridica ““(...) solicito se elabore el documento legal
pertinente para la implementacion del Manual de Proceso Registro de Signos
Distintivos de la Unidad de Gestion de Signos Distintivos perteneciente a la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, el cual servira como documento de
consulta y normativa interna para el manejo de este proceso en el Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales. Se adjunta el manual antes mencionado, con
las firmas de aprobacidn, que servira como respaldo y anexo para la elaboracién
del correspondiente documento juridico ”.

En ejercicio de sus atribuciones legales;
RESUELVE:

Articulo 1.- EMITIR el Manual de Proceso Registro de Signos Distintivos, el
cual servird como documento de consulta y normativa interna para el manejo de
este proceso por parte de los servidores de la Unidad de Gestion de Signos
Distintivos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Articulo 2.-  El Manual de Proceso Registro de Signos Distintivos sera fuente de

consulta y aplicacién de las y los servidores del Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales el mismo que se incorpora Unico anexo a esta resolucion.

DISPOSICION GENERAL
Unica.- ENCARGUESE la difusion, implementacion y ejecucion del Manual de
Proceso Registro de Signos Distintivos, al Director Nacional de Propiedad
Industrial o su Delegado.

DIPOSICION DEROGATORIA

Unica.- Déjese sin efecto cualquier diagrama de flujo elaborado con anterioridad
al Manual de Proceso Registro de Signos Distintivos.
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DISPOSICION FINAL

Unica: La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de su suscripcion, sin
perjuicio de su publicacién en el Registro Oficial.

Comuniquese y Publiquese.-

Dado en Quito D.M, a 22 de abril del 2021

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
DG/am
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1. INFORMACION DEL PROCESO

Cdédigo del Proceso

MNL-UGSD-001

Nombre del
Macroproceso

Registro de Derechos de Propiedad Intelectual

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Nombre del Proceso:

Registro de Signos Distintivos

Alcance:

El proceso de registro de signos distintivos va desde la
presentacion de la solicitud en linea, el examen de forma,
oposiciones, examen de fondo hasta la generacién de titulos.
Dicho proceso se refiere a la solicitud de registro de los
siguientes signos: marcas de productos, de servicios, de
certificacién, colectivas, nombres comerciales, lemas
comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de
procedencia y apariencias distintivas.

Responsable del

e Experto Principal en Signos Distintivos

Proceso: e Director Nacional de Propiedad Industrial

OBJETIVO DEL PROCESO:

e Conocer, analizar y resolver las solicitudes de registro de
signos distintivos presentadas ante la Unidad de Gestion
de Signos Distintivos perteneciente ala Direccién Nacional
de Propiedad Industrial.

DISPARADOR:

e Solicitud de Registro de Signo Distintivo

INSUMOS:

e Sistema en linea

L e Expedientes fisicos (oposiciones).
Descripcion:

e Correos electronicos de recepcion de documentos en
tramites de oposicién.

PROVEEDORES

e Usuarios y funcionarios encargados del tramite

e Usuarios internos encargados de la recepcion de
documentos fisicos (Secretaria)

SUBPROCESQOS:

e Examen de forma
e Oposiciones

e Examen de fondo
e Emision de titulos

Productos/Servicios:

Resolucién y/o titulo

Tipo de usuario:

Externos e internos.

Controles: INTERNOS
e Creacion del casillero virtual
e Generacion de la solicitud en linea
e Resolucién de unificacion y codificacién de tasas
Direccién: Av. Replblica E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300

Cadigo postal: 17
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LEGALES

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
Titulo VI De Las Marcas, Capitulo Il Del Procedimiento de
Registro.

Cédigo de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién, Capitulo VI De Las Marcas.
Reglamento de Gestidn de los Conocimientos, Capitulo Il
De Los Signos Distintivos.

Politicas, directrices e instructivos emitidos por la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, el Experto
Principal en Signos Distintivos y equipos de trabajo
correspondientes, respecto al examen de forma,
oposiciones, fondo y emisién de titulos

2. GLOSARIO DE TERMINOS

TERMINO

DEFINICION

Acto administrativo

Es la declaracion unilateral de voluntad, efectuada en
ejercicio de la funcién administrativa que produce

se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se
expedira por cualquier medio documental, fisico o
digital y quedara constancia en el expediente
administrativo.

efectos juridicos individuales o generales, siempre que

Decurrir

Transcurso del tiempo de un término o plazo.

Gaceta de la Propiedad
Intelectual

requisitos de forma.

Libro digital (quincenal o mensual) en el que se publican
las solicitudes de registro que han cumplido con los

Notificacion

sus derechos?.

Es el acto por el cual se comunica a la persona
interesada o0 a un conjunto indeterminado de personas,
el contenido de un acto administrativo para que las
personas interesadas estén en condiciones de ejercer

Oposicién

busca impedir el registro de un signo.

Observacion presentada dentro del término legal que

Prohibiciones absolutas

afectan al interés general del consumidor.

Causales que impiden el registro de un signo y que

Prohibiciones relativas

afectan al interés particular de un agente comercial.

Causales que impiden el registro de un signo y que

Resolucién

escrita®.

Acto administrativo de contenido decisorio que afecta a
los derechos o intereses de los administrados, emitido
por autoridad o funcionario publico de forma oral o

Articulo 98 del Cédigo Organico Administrativo.

2Articulo 164 del Cédigo Orgédnico Administrativo.

3 Definicién descargada de la pagina web del Diccionario Juridico de la Real Academia de la Lengua
espafiola: https://dpej.rae.es/lema/resoluci%C3%B3n-administrativa
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Signo distintivo Signos distintivos son todos aquellos elementos que
utilizan los empresarios en el mercado para identificar,
distinguir o publicitar productos, servicios o actividades
econdmicas®.

Sustanciar Tramitar un procedimiento administrativo por la via
procesal adecuada poniendo en claro los hechos para
poder dictar resolucion.

Término Periodo de tiempo dentro del cual necesariamente deben
practicarse ciertas actuaciones®.

4 Manual Armonizado en Materia De Criterios de Marcas De Las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises
Centroamericanos y la Republica Dominicana, pag. 11.
5Diccionario Juridico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, pag. 307.
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3. DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO

o5 ooy mme i ap gy opefimna gt

Direccién: Av. Republica E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300
Cadigo postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-3340000 - www.derechosintelectuales.gob.ec

L
GOBIERNO
, DE TODOS




SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

aten
Uik

shtfice
cpair
Fageitmn 50

N
e

misiccitn

i v

Apsitie

e ] e s

S 5 0 PRI 30 RIS KRS

Direccién: Av. Republica E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300
Cadigo postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-3340000 - www.derechosintelectuales.gob.ec




SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

4. LINEAMIENTOS DEL PROCESO

El proceso de “Registro de Signos Distintivos” requiere considerar los siguientes
lineamientos:

EXAMEN DE FORMA

e Elexamen de forma debe realizarse dentro de los 15 dias habiles contados
desde la presentacién de la solicitud.

e El examinador verificard que la solicitud cumpla los requisitos que la
legislacion andina y nacional establecen.

e En caso de incumplimiento de algun requisito formal, el examinador
notificard al solicitante para que aclare o complete su solicitud.

e En el caso de que se cumplan los requisitos, el examinador enviara la
solicitud a la publicacién en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

e A partir de dicha publicacion empieza a decurrir el término de 30 dias
habiles para que cualquier persona interesada pueda interponer oposicion.

OPOSICIONES

e Solo se tramitaran las oposiciones que hayan sido presentadas dentro del
término legal correspondiente.

e La oposicion se corre traslado mediante providencia al solicitante
concediéndole el término de 30 dias para contestar.

e Las partes pueden solicitar un término adicional de 30 dias para presentar
pruebas que sustenten la oposicion o la contestacion.

o El solicitante o titular de una marca registrada en alguno de los paises
miembros de la Comunidad Andina puede presentar oposicion en contra
de una solicitud, probando su legitimo interés y el interés real de
incursionar en mercado ecuatoriano.

e Se realiza el examen de registrabilidad, en el que se verifica si el signo
podria incurrir en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas de
registro.

e Se emite el proyecto de resolucion concediendo o negando el registro para
la revision y firma del Director Nacional de Propiedad Industrial o su
delegado

EXAMEN DE FONDO

¢ El examinador verifica si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones
absolutas o relativas de registrabilidad, o si existen indicios para considerar
que la solicitud ha sido presentada con el animo de perpetrar un acto de
competencia desleal.

¢ El examinador emite el proyecto de resolucién concediendo o negando el
registro del signo solicitado para la firma del Director Nacional de
Propiedad Industrial o su delegado.

~EL
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TITULO

e Eltitulo se genera siempre que la resolucion emitida dentro del examen de
fondo u oposiciones conceda el registro del signo distintivo y haya
decurrido el término para presentar recursos administrativos.

¢ Elfuncionario elabora el titulo para la revision y firma del Director Nacional
de Propiedad Industrial, el Experto Principal en Signos Distintivos,
Subdirecciones Regionales y demas delegados.

e Eltitulo se notifica al solicitante a través de su casillero virtual.

5. REGLAS DEL NEGOCIO

El proceso de “Registro de Signos Distintivos” requiere considerar las siguientes
reglas de negocio para el funcionamiento:

EXAMEN DE FORMA:

En el analisis de forma de una solicitud se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

- Verificar que la denominacion no contenga elementos que no son objeto
de proteccién (comillas, por ejemplo), en el caso de marcas denominativas
verificar que no se encuentren las frases: “MAS DISENO” “MAS
LOGOTIPO” o similares.

- Verificar que el tipo de signo corresponda a los productos, servicios o
actividades que se pretenden proteger.

- Verificar que la naturaleza del signo guarde relacién con la denominacién
y el logotipo.

- Verificar que se adjunten poder o nombramiento de representante legal
actualizado, en caso de personas juridicas.

- Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en el articulo 98 del
Caddigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacién en caso de solicitantes extranjeros.

- Verificar que el logotipo adjuntado guarde relacion con la denominacion.

- Verificar que la descripcion del signo contenga todos los elementos del
logotipo y su denominacion.

- Verificar que los productos, servicios o actividades detallados en la
solicitud, sean solamente aquellos que pertenecen a la clase sefalada, no
se deben incluir aquellos contemplados en otras clases internacionales.

- Verificar si se adjuntaron los documentos necesarios para ser beneficiarios
de los descuentos en el pago de tasas; documento exclusivo para
artesanos, micro, pequefias y medianas empresas, instituciones del estado
y GADS, Instituciones de Educacion Superior, Inventores e Investigadores
independientes, pequefios y medianos agricultores y organizaciones
empresariales campesinas de produccién agropecuaria y empresas de
economia popular y solidaria.
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- En el caso de que se desee incluir un nuevo solicitante debera adjuntar y
constar el respectivo escrito con la firma de los dos solicitantes en donde
esté de manera clara la voluntad expresa del primer solicitante.

- Considerar que el lema comercial es denominativo y no protege
actividades.

- Verificar que el cumplimiento de requisitos adicionales en marcas
colectivas, marcas de certificacion, denominaciones de origen y nombres
comerciales, se cumplan —ejemplo: reglamentos de uso—.

- De verificar la falta de requisitos o incongruencia en la informacion
plasmada en la solicitud, elaborar la providencia correspondiente.

OPOSICIONES:

El trAmite de oposiciones se realiza de manera fisica, desde la elaboracion del
expediente hasta la notificacion de los actos administrativos emitidos dentro del
mismo.

Las providencias son elaboradas por los sustanciadores encargados de cada
tramite, analizando el caso concreto, de acuerdo a las solicitudes realizadas en
cada escrito, verificando lo siguiente:

- Sila oposicion se presento dentro del término legal correspondiente.

- Siel opositor solicité un término adicional para la presentacion de pruebas.

- Si la contestacion a la oposicion se presentd dentro del término legal
concedido para el efecto.

- Siel solicitante pidi6 un término adicional para la presentacion de pruebas.

- Sila actuacioén del representante legal, apoderado o abogado patrocinador
se encuentra legitimada.

Las resoluciones son elaboradas por los abogados proyectistas encargados de
cada tramite, conforme a los siguientes lineamientos:

- Verificar que todos los escritos presentados por las partes fueron
agregados al expediente mediante providencia.

- Enunciar y analizar todos los argumentos realizados por las partes, que
puede incluir prohibiciones absolutas de registro, notoriedad, entre otros.

- Realizar el cotejo marcario entre la o las marcas opositoras y el signo
solicitado.

- Enunciar y analizar todos los medios probatorios adjuntados por las partes,
de haber sido presentados con las formalidades que la legislacion exige
para ser consideradas como validas.

- En el caso de oposiciones andinas, verificar que se haya acreditado el
legitimo interés y el interés real.

- En el caso de no aceptar la oposicidon presentada, realizar el examen de
registrabilidad correspondiente.

- Considerar la legislacion nacional, comunitaria y jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de modo que el
pronunciamiento se encuentre debidamente fundamentado.
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Revisadas las providencias y resoluciones de manera fisica por el Director
Nacional de Propiedad Industrial o su delegado, se procederd de la siguiente
manera:

- Realizar las correcciones solicitadas por el Director Nacional de Propiedad
Industrial o su delegado.

- Realizados los cambios, el Director Nacional de Propiedad Industrial o su
delegado, suscribe la providencia o resolucion y envia al Secretario para
gue realice la natificacion correspondiente.

- Las providencias y resoluciones, como las correspondientes correcciones
se realizardn de manera fisica.

El Secretario realizara las siguientes actuaciones:

- Suscribe las providencias y resoluciones emitidas por el Director Nacional
de Propiedad Industrial o su delegado.

- Sienta la razén respectiva, sefialando el dia y hora de la notificacion.

- Elabora los boletines de notificacién, clasifica las notificaciones en
casilleros SENADI, judiciales o direcciones.

- Adjunta los escritos correspondientes al acto administrativo y envia a la
Secretaria General a fin de que la notificacion sea depositada en el
casillero SENADI, se envie a los casilleros judiciales o a las direcciones
sefaladas.

- Incorpora el acto administrativo notificado al expediente correspondiente,
de ser el caso, asigna el expediente a un abogado proyectista para que
elabore el proyecto de resolucion o archiva el expediente.

EXAMEN DE FONDO:

El examen de registrabilidad se realiza una vez que se verifica que, al vencerse el
plazo respectivo, no se presentaron oposiciones; el examinador realiza las
siguientes actuaciones:

- Recibe de manera automética en su bandeja —sistema BONITA— la
solicitud objeto de andlisis.

- Verifica si existieron errores en la publicacion, si se presentaron o no
oposiciones —de ser el caso se asigna el tramite al area respectiva—y se
revisan los escritos presentados dentro de trdmite en linea.

- Verifica si el signo solicitado podria incurrir en alguna de las prohibiciones
absolutas de registro —articulo 135 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina y 360 del Cadigo Orgéanico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion—.

- Realiza una busqueda de anterioridades en los sistemas institucionales,
con el fin de verificar si el signo pudiera incurrir en prohibiciones relativas
—articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
y 361 del Cédigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién—
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- De encontrarse anterioridades, el examinador debe verificar la vigencia de
dichos registros, como las modificaciones que pudieran haberse
presentado en dichas anterioridades.

- Elresultado del examen se plasma en el listado Excel que contiene todas
las solicitudes asignadas al examinador, mismo que es enviado a la
Experta Principal en Signos Distintivos, para la revision correspondiente,
via correo electronico.

- El Experto Principal en Signos Distintivos revisa dicho examen sefalando
las observaciones en el listado, mismo gque es devuelto al examinador, por
la misma via.

- El examinador genera el proyecto de resolucion concediendo o negando
el registro del signo distintivo —conforme a la revisién del Experto Principal
en Signos Distintivos—, dejando plasmado el examen de registrabilidad en
el acto administrativo generado.

- El proyecto de resolucién es enviado a través del sistema BONITA, a la
revision y firma del Director Nacional de Propiedad Industrial o su
delegado.

- El analisis se debe realizar conforme a la legislacién nacional, comunitaria
y de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia.

EMISION DE TIiTULOS

Al generar el titulo de registro, el funcionario debe revisar el sistema ALFRESCO,
y seguir los siguientes pasos en los sistemas BONITA y NITRO:

1. Revisar la presentacion de alcances —sistema ALFRESCO—.

2. En el sistema BONITA, sefalar el nimero de titulo —SENADI—.

3. Revisar que el acto administrativo conceda el registro y si se concedieron

derechos de uso exclusivo respecto al conjunto marcario.

En marcas mixtas, escoger la opcién: Igual a la etiqueta adjunta.

5. En marcas denominativas, escoger la opcion: Consisten en la
denominacion (...) con todas las reservas que sobre ella se hacen.

6. Elegirla opcion 3, en el caso de que se haya concedido la marca respecto
al conjunto marcario, sefialando: “En su conjunto sin derechos de
exclusividad sobre los términos aisladamente considerados”

7. Revisar si el logotipo cabe en el titulo, caso contrario, recortar en el sistema
NITRO.

8. Revisar que los datos principales de la solicitud: titular, direccién y
productos se reflejen correctamente en el titulo.

9. Unavez que se realice todo se debe poner la opcién siguiente y se abre el
titulo.

10. En el sistema NITRO, verificar los espacios entre lineas de modo que la
firma electrénica quepa en el titulo.

11. Enviar en el sistema BONITA, para la revision y firma del Director Nacional
de Propiedad Industrial o su delegado.

»
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TRAMITES EN GENERAL

Los trdmites son asignados al funcionario por el sistema en linea de manera
aleatoria y automatica —a excepcion de los tramites de oposicion—, la reasignacion
de los mismos debe ser solicitada de manera justificada y autorizada por el
Director Nacional de Propiedad Industrial o por el Experto Principal en Signos
Distintivos.

Los funcionarios se encuentran en la obligacion de cumplir con las Politicas,
directrices e instructivos emitidos en cada sub proceso, por la Direccion Nacional
de Propiedad Industrial, el Experto Principal en Signos Distintivos y los
correspondientes equipos de trabajo.

6. RIESGOS OPERATIVOS DEL PROCESO

Factor De Riesgo Indicativo Nivel De
Riesgo 9 Severidad
Talento Orga[nf:o Estructural y Moderado
Humano Numérico
RIESGOS Lalrir:r?o Desvinculacion de Personal Moderado
OPERATIVOS u : -
Sistemas de | Salvaguarda, invulnerabilidad y Moderado
Informacion fiabilidad de las TICs
Procesos y/o procesamientos
Enfoque  de innecesarios; Reprocesos y/o Moderado
Gestion i » hep y
correcciones
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7. MAPA DE INTERRELACION DE PROCESOS
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8. DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS

8.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Cddigo del
subproceso MNL-UGSD-001-01
@il i izl Examen de forma
Subproceso
Responsable del e Experto Principal de Signos Distintivos
subproceso: e Director Nacional de Propiedad Industrial.

Descripcion:

v OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Analizar que las solicitudes de registro de signos distintivos
cumplan con los requisitos que la legislacion Nacional y
comunitaria establecen para su presentacién, analisis y

publicacion.

v" DISPARADOR:

~ Solicitud al registro
v INSUMOS:

~ Sistema en linea
v"  PROVEEDORES
~ Usuarios

Productos/Servicios
del subproceso:

~ Solicitud en linea
~ Notificacion por falta de requisitos
~ Gaceta de la Propiedad Intelectual
~ Sistema en linea

Tipo de usuario:

Externos e internos

Controles: ~ Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
CAPITULO Il Del Procedimiento de Registro, articulo
138 al 144.
~ Cdbdigo de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, Capitulo VI De Las Marcas,
articulo 363.
~ Reglamento de Gestion de los Conocimientos,
Capitulo Il De Los Signos Distintivos. Paragrafo 2°
Tramite de la solicitud, articulos 227 al 229.
~ Politicas, directrices e instructivos emitidos por la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, el Experto
Principal en Signos Distintivos y equipos de trabajo
correspondientes, respecto al examen de forma,
oposiciones, fondo y emisidn de titulos
Cdbdigo del
subproceso MNL-UGSD-001-02
Nombre del | oposicioNEs
Subproceso
Responsable del | Delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial
subproceso: Experto Principal de Signos Distintivos

Director Nacional de Propiedad Industrial

v OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Direccién: Av. Republica ET-187

ador

Cadigo postal: 1 C
www.derechosintelectuales.gob.ec
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v DISPARADOR:
~ Presentacion de la Oposicion

v INSUMOS:

~  Escritos de oposicién

~ Escritos de contestacion
~ Escritos de prueba

~ Pruebas

~ Providencias

~ Resolucion

v" PROVEEDORES
~ Servidores encargados de los tramites

Productos/Servicios

del subproceso:

Resolucién

Tipo de usuario:

Interno y Externo

Controles: ~ Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
Capitulo 1l Del Procedimiento de Registro, articulo 146,
147,148 y 149.
~ Cdbdigo de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién, Capitulo VI De Las Marcas,
articulo 363.
~ Reglamento de Gestion de los Conocimientos,
Capitulo Il De Los Signos Distintivos. Paragrafo 2°
Tramite de la solicitud, articulos 230 a 232.
~ Politicas, directrices e instructivos emitidos por la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, el Experto
Principal en Signos Distintivos y equipos de trabajo
correspondientes, respecto al examen de forma,
oposiciones, fondo y emision de titulos.
Cddigo del
subproceso MNL-UGSD-001-03
gSE)nthrgeceso el Examen de Fondo
Responsable del e Experto Principal de Signos Distintivos
subproceso: o Director Nacional de Propiedad Industrial
v OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Analizar si la solicitud presentada incurre en algunas de las
prohibiciones de registro establecidas en la legislacién
nacional y comunitaria.
v DISPARADOR:
S ~ Vencimiento del plazo para presentar oposiciones
DESE ~ Examen de registrabilidad
~ Sistema en linea
v INSUMOS:
~ Resolucion
v" PROVEEDORES
~ Servidor encargado del tramite
Productos/Servicios Resolucion
del subproceso:
Tipo de usuario: Internos y externos
i ion: Av. Republica EV-197 y Diego de Almagro — Edificio FORUM 30( 7
Codigo postal: 170518 /Quito-Eauader oo FORCM00 W
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Controles: ~ Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
Capitulo Il Del Procedimiento de Registro, articulo 150,
134, 135, 136 y 137.

~ Cdbdigo de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacién, Capitulo VI De Las Marcas,
articulo 363, 360, 361 y 362.

~ Reglamento de Gestion de los Conocimientos,
Capitulo Il De Los Signos Distintivos. Paragrafo 2°
Tramite de la solicitud, articulos 233 y 234.

~ Politicas, directrices e instructivos emitidos por la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, el Experto
Principal en Signos Distintivos y equipos de trabajo
correspondientes, respecto al examen de forma,
oposiciones, fondo y emisidn de titulos

codigo del | MNL-UGSD-001-04
subproceso
ggtr)npbrgeceso el Emision de titulos
Responsable del | Director Nacional de Propiedad Industrial o su delegado
subproceso: Subdirectores/as Regionales de Guayaquil y Cuenca
v OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
~ Emitir titulos de registro como resultado de la
resolucion de concesion del registro de un signo
distintivo.
v" DISPARADOR:
S, ~ Resolucion de concesion.
Descripcion:
v INSUMOS:
~ Resolucion
~ Titulo

v"  PROVEEDORES
~ Servidores encargados de los tramites

Productos/Servicios

del subproceso: Titulo

Tipo de usuario: Interno y externo

Controles: ~ Cddigo de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, Capitulo VI De Las Marcas,
articulo 363.

~ Reglamento de Gestion de los Conocimientos,
Capitulo Il De Los Signos Distintivos. Paragrafo 2°
Tramite de la solicitud, articulos 236.

~ Politicas, directrices e instructivos emitidos por la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, el Experto
Principal en Signos Distintivos y equipos de trabajo
correspondientes, respecto al examen de forma,
oposiciones, fondo y emisidn de titulos

~EL
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8.2. DIAGRAMA DEL FLUJO DEL SUBPROCESO
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Los indicadores de gestién definidos

9.

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

Distintivos” son los siguientes:

para el proceso “Registro de Signos

NP Nombre del Meta Férmula de | Fuente de greecuenua Responsable
indicador Célculo la Medicién L de Medicién
Medicion
Numero de Numero de Experto
1 sollc_ltudes 1200 funcionarios _Slstem,a_s Mensual Prmmpal en
publicadas en / meta | informaticos Signo
Gaceta mensual Distintivos
Numerq de Numero de Experto
resoluciones funcionarios | Sistemas Principal en
2 de_ . 1500 / meta | informaticos Mensual Signo
registrabilidad 2
o mensual Distintivos
emitidas
Numerc_) de Numero de Experto
resoluciones funcionarios | Sistemas Principal en
3 | de 160 ; o Mensual rincip
- / meta | informaticos Signo
oposiciones 2
” mensual Distintivos
emitidas
- Numero de Experto
Nimero de . . . A
. funcionarios | Sistemas Principal en
4 | titulos 2000 . " Mensual .
i / meta | informaticos Signo
emitidos 2
mensual Distintivos

10. PROCEDIMIENTO

e EXAMEN DE FORMA
e EXAMEN DE FONDO

e OPOSICIONES

e EMISION DE TITULOS

10.1.

PROPOSITO

EXAMEN DE FORMA: Analizar las solicitudes de registro que ingresan a la Unidad
de Signos Distintivos y verificar el cumplimiento de los requisitos de forma
establecidos en la legislacion nacional y comunitaria, para determinar su admision
a trdmite, su notificacion para ser completada o su publicacion en la Gaceta de la
Propiedad Intelectual

OPOSICIONES: Sustanciar, analizar y resolver las solicitudes de registro en
contra de las cuales se presentd oposicion, sin perjuicio de lo cual, se realiza el
examen de registrabilidad correspondiente.

EXAMEN DE FONDO: Analizar las solicitudes de registro que no fueron objeto de
oposicion y verificar si incurren en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas
de registro.

EMITION DE TITULOS: Elaborar y suscribir el titulo de aquellos tramites cuya
resolucién concedi6 el registro del signo solicitado.

rechosintelectuales.gob.ec
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10.2. ALCANCE

El tramite de registro de signos distintivos inicia con la generacion de la solicitud
en el sistema en linea, dicha solicitud es analizada en el examen de forma y se
envia a la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

A partir de la fecha de publicacion empieza a decurrir el término de 30 dias para
presentar oposiciones; de no presentarse alguna observacion, se realiza el
examen de registrabilidad y se emite la resoluciéon que concede o niega el registro.

De presentarse oposicion se corre traslado al solicitante para que conteste y
presente pruebas, al finalizar la sustanciacion se emite la resolucion que acepta o
rechaza la oposicion y niega o concede el registro, respectivamente.

Con la resolucién de concesion se emite el titulo de registro. Con la resolucion que
niega el registro o con la emision del titulo respectivo, el tramite finaliza.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REGISTRO DE SIGNOS

DISTITNTIVOS
ACTIVIDAD | ROL DESCRIPCION DOCUMENTO
1 Elaborar Usuario / | La solicitud se genera exclusivamente
Soliciutlde Unidad de en el sistema en Ilne;a, el mismo es Solicitud de
. Desarrollo asignado al funcionario encargado de .
registro. - . registro
Tecnoldgico manera aleatoria.
Usgarlo / Se generard la solicitud una vez se | Comprobante
2. Generar Unidad de .
Tramite Desarrollo haya realizado el pago de latasay se | de tasa vy
P han cargaron los anexos del tramite | anexos
Tecnolégico
El examen de forma se realiza en el
sistema en linea, dentro de los 15
dias desde la presentacion de la
solicitud.
Se verifica si la solicitud cumple con
los requisitos de la Decision 486, del .
3. Revisar , Cdédigo Organico de la Economia S,OI'C'tUd en
CoTh Examinador de . T linea
requisitos forma Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion vy del
Reglamento al COESCCI.
En caso de no cumplir con los
requisitos se notifica al usuario por
falta de requisitos. Caso contrario se
envia la solicitud a Gaceta
4. Contestar Adjunta los requisitos faltantes Escrito de
notificacién Usuario mediante un alcance en el sistema de contestacion
con alcance solicitudes en linea
g(')llizcri]t\ﬂgrz;alla En los siguientes casos:
ublicacion Examinador de Sistema en
P forma Cumplimiento de requisitos de forma. | linea
en la Gaceta
de la
e e fercive GOBIERNO
Teléfono: 593-2-394 //'__ DE TODOS
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Propiedad Contestacién a la providencia por
Industrial falta de requisitos, de manera
correcta.
Se genera en el sistema en linea, en
un trabajo conjunto de los servidores
de Ila Unidad de Desarrollo
Tecnolégico y la Unidad de Signos
Distintivos.
Se publican dos gacetas mensuales:
A mediados de mes, de ser posible el
15 de cada mes o el dia habil mas
. cercano y ultimo dia habil de cada
Unidad de y
mes.
Desarrollo
Tecnolégico / ., . Gaceta de la
6. Generar . Durante la generacién no se permite .
Equipo de | . L - ; Propiedad
Gaceta de . incluir mas solicitudes o el ingreso de
Propiedad forma — Unidad alcances Intelectual
b de Signos ’ (documento
Intelectual | yigtintivos digital)
Empieza a decurrir el término de 30 9
dias para que se pueda presentar una
oposicion.
En caso de que existan errores en
publicaciones de Gacetas anteriores.
Se realiza una nueva publicacion
corrigiendo el error, a efectos de que
empiece a decurrir el término para
presentar oposicion (30 dias),
considerando la publicacion correcta.
. . El examen de fondo rocede
7. Analizar si . P
. directamente cuando no se han
la solicitud e ,
. presentado oposiciones. Blsqueda
incurre en . .
fonética / listado
alguna de , : . . :
las Examinador de | El sistema en linea asigna a un | de expedientes
_ fondo servidor de manera automatica gue contiene el
prohibicione
resultado del
s absolutas . . . -
. El servidor analiza si la solicitud | examen
o relativas . S
. incurre en alguna de las prohibiciones
de registro . .
absolutas o relativas de registro
El servidor elabora el proyecto de
8. Elaborar , resolucién para la revision y firma del
Examinador de : . .
proyecto de fondo Director Nacional de Propiedad | Proyecto de
resolucion Industrial o su delegado, en el | resolucion
sistema en linea.
Las solicitudes con proyecto de
, resolucién se envian a la bandeja del
Director . : !
. . Director Nacional de Propiedad
9. Revisar Nacional — de Industrial o su delegado para la | Proyecto de
proyecto de | Propiedad o 9 P yecto
! X revision resolucion
resolucion Industrial o su
delegado
Direccién: Av. Republica E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 ‘ GOBIERNO
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Director Si el Director Nacional de Propiedad
10. Firmar Nacional de | Industrial o su delegado esta
electronicam | Propiedad conforme con el proyecto de | Resolucion
ente Industrial o su | resolucién, suscribe y notifica la
delegado resolucion en el sistema en linea
El usuario puede interponer recurso
en el caso de que no esté de acuerdo
con la resolucién notificada.
. Examinador de .,
11. Archivar fondo El recurso debe ser presentado Notificacion
fisicamente, dentro de los 10 o 15
dias después de la notificacion
—dependiendo de la norma vigente—
12. Elaborar Servidor El sustema en Ilnea, asigna de manera Proyecto de
. encargado de | automatica el tramite al servidor | .
titulo . . . Titulo
Titulos encargado de la elaboracion del titulo.
Se elabora el titulo en el sistema en
Director linea. para la revisibn y de estar
. Nacional  de | conforme, suscribe y notifica el
13. Revisar - ; : . .
p Propiedad Director Nacional de Propiedad | Titulo
Titulo X .
Industrial o su | Industrial o su delegado, o por parte
delegado del Subdirector/ra Regional de
Guayaquil o de Cuenca conforme
corresponda.
Director Suscribe 'y notifica el Director
14. Firmar Nacional  de | Nacional de Propiedad Industrial o su
electronicam | Propiedad delegado, o por parte del | Titulo
ente Industrial o su | Subdirector/ra Regional de Guayaquil
delegado 0 de Cuenca conforme corresponda.
: El Director Nacional de Propiedad
Director -
) Industrial 0 su delegado / Experto
S L Nacional de S ! e
15. Emitir ; Principal en Signos Distintivos / los | ..
] Propiedad . ) Titulo
titulo X Subdirectores Regionales de
Industrial o su . i .
Guayaquil y Cuenca, natifica el titulo
delegado ey
al solicitante
FIN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OPOSICION.

Durante los treinta dias habiles

después de la publicacion de la
1. Elaborar el Usuario Gaceta de la Propiedad | Oposicién [/
escrito de Opositor Intelectual, cualquier interesado | sistema en
oposicién puede interponer  oposicion, | linea

escrito que debe ser subido al

sistema en linea

Una vez que vence el término de
2 proseniar | D10, e | chosciones s elabora e 1900 | Lo e
tramite o . ' . oposiciones

Tecnolégico | enviado al Secretario delegado

para Oposiciones.
3. Analizar Analista de | El secretario recibe el listado de | Listado de
Tramite Oposiciones | oposiciones, descarga la | Oposiciones

“EL
"GOBIERNO
DE TODOS
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Teléfono: 597

2

informacion del sistema en linea y
elabora el expediente fisico.

El funcionario analiza que la
oposicién se encuentre dentro de
término, que la actuacion del
abogado/apoderado se encuentre
legitimada

4. Correr traslado

Analista de

Elabora la providencia de
aceptacion y concede el término
de 30 dias para contestar y el

escrito de manera fisica.

o mismo término al opositor para | Providencia
a las partes Oposiciones
presentar pruebas de haberse
solicitado expresamente.
. Director .
5. Revisar, . El proyecto de resolucién es
. Nacional de . L
suscribir y ) enviado para la  revision, . .
il Propiedad S . .. | Providencia
notificar la : suscripcion y notificacion
. . Industrial o :
providencia correspondientes.
su delegado
El Usuario Opositor presenta
. pruebas mediante un escrito de
Usuario e
6. Contestar . manera fisica, de haberse | Pruebas
Opositor . P
concedido el término para el
efecto.
Usuario El Usuario Registro SD contesta a
7.Contestar ; la oposicion presentando un | Contestacion
Registro SD . o
escrito de manera fisica.
El funcionario analiza que la
contestacion se encuentre dentro
de término, que la actuacion del
abogado/apoderado se encuentre
legitimada y si solicita un término
adicional para la presentacion de
pruebas.
El funcionario analiza si el escrito
8. Analizar Analista de | de prueba fue presentado dentro . .
) - P . X Providencia
contestaciones Oposiciones | del término concedido y si se
agregan los documentos que se
enunciaron en el escrito
El funcionario elabora la
providencia corriendo traslado con
la contestacion, y, de ser el caso
concediendo término de prueba al
solicitante, de haberse solicitado
expresamente
. Director -
9. Revisar, Nacional de El proyecto de resolucion es
suscribir y ; enviado para la revision, . .
o Propiedad Co .. ' | Providencia
notificar la industrial o | Suscripcion y notificacién
providencia correspondientes.
su delegado
Usuario El Usuario Opositor puede
10. Contestar Opositor presentar alegatos mediante un | Alegato

8 / Quito-Ecuador
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El Usuario Registro SD adjunta

Usuario ruebas y contesta presentando
11. Contestar ; b R presen Alcance
Registro SD | un escrito de manera fisica o
virtual.
El funcionario analiza pruebas,
que la actuacion del
abogado/apoderado se encuentre
. legitimada.
: Analista de 9 . .
12. Analizar - Providencia
Oposiciones . .
El  funcionario  elabora la
providencia agregando los
escritos presentados por las
partes
. Director -
13. Revisar, . El proyecto de resolucién es
o Nacional de . L
suscribir y ) enviado para la  revision, . .
ol Propiedad S .. | Providencia
notificar la X suscripcion y notificacion
. : Industrial o .
providencia correspondientes.
su delegado
El proyecto se emite cuando se
hayan sustanciado todos los
escritos presentados por las
partes.
14. Elaborar Analista de . . Proyecto de
= - El abogado analiza el expediente s
resolucion Oposiciones . ..~ | resolucién
y emite un proyecto de resolucion
aceptando o0 rechazando Ia
oposicibn 'y concediendo o0
negando el registro del signo
solicitado, segun corresponda.
Director
4 Nacional de | El proyecto de resolucion es
15. Revisar ) Proy . .. | Proyecto de
e Propiedad enviado para la revision -
Resolucion . . resolucion
Industrial o | correspondiente.
su delegado
. Si el Director Nacional de
Director : .
. Propiedad Industrial o su delegado
16. Suscribir Nacpnal de esta conforme con el proyecto de .
: - Propiedad - : - Resolucion
resoluciéon . resolucién, suscribe y notifica la
Industrial o resolucion
su delegado )
En el caso de rechazarse la
oposicién presentada y si del
examen de registrabilidad se
15. Conceder la . 9IS i
- Analista de | desprende que el signo no incurre -
solicitud de - o Resolucion.
) Oposiciones | en prohibiciones de
registro de SD . .
registrabilidad, se concede el
registro del signo y se envia a la
emisién del titulo respectivo.
En el caso de aceptarse la
Director oposicién presentada o si del
16. Negar la Nacional de | examen de registrabilidad se
solicitud de Propiedad desprende que el signo incurre en | Resolucion
registro de SD Industrial o | prohibiciones de registrabilidad, se
su delegado | niega el registro del signo y se
archiva.
FIN
E
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Republica Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

INFORME DE GESTION
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2017 - 2021

1. SIGNOS DISTINTIVOS

La Direccién Nacional de Propiedad Industrial — DNPI, a través de la Unidad de
Gestion de Signos Distintivos, tiene la competencia de sustanciar los
procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros de
marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rétulos, ensefias y apariencias
distintivas, a través del andlisis respectivo que se realiza en las dreas de examen
de forma, oposiciones, examen de fondo o registrabilidad, titulos y modificaciones
al registro.

ESTADISTICAS DE LA GESTION (Corte a mayo 2021):

SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS

ANO | INGRESOS | PUBLICADAS | RESOLUCIONES | DESPACHO | TITULOS
2017 16133 15980 18695 117% 11413
2018 17992 16556 16433 99% 12245
2019 19350 18701 23929 128% 13239
2020 18223 16339 14338 88% 28579
2021 8385 10486 7398 71% 7756
TOTAL 80083 78062 80436 103% 73232

SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS

25000
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20000 16133
15000
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5000 l
0
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B INGRESOS
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Como se puede observar, el ingreso de solicitudes de registro de signos distintivos
ha ido en aumento, es asi que en el 2017 se presentd un 6% mas de solicitudes en
relacion al 2016; en el 2018 se observé un aumento del 12% de ingresos en
relacién al 2017, un 8% mas en el 2019 en relacién con el 2018; y, aunque decrecid
en el afio 2020 —seguramente a causa de la pandemia—, dicho valor no es inferior
al numero de solicitudes presentadas en los afios 2016, 2017 o0 2018. En lo que va
del 2021, se ha presentado un numero mayor al promedio de solicitudes
presentadas por mes en el afio 2020.

SOLICITUDES PUBLICADAS
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En cuanto a la publicacién de solicitudes de signos distintivos en las Gacetas de la
Propiedad Intelectual quincenales o mensuales, se advierte que durante el
Periodo de Gestion 2017-2020, se ha publicado siempre un nimero mayor a 15
mil solicitudes anuales, reflejdandose un incremento significativo del 13% en el aifo
2019. Aunque se observa un numero inferior en el afio 2020, este resultado no es
inferior al promedio anual de dicho periodo.
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Republica

del Ecuador Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

PUBLICACIONES AL ANO 2021
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B SOLICITUDES INGRESADAS H SOLICITUDES PUBLICADAS

Un logro importante se observa en la publicacidn de solicitudes realizadas en el
2021, especificamente en las Gacetas de la Propiedad Intelectual de los meses de
marzo y abril se alcanzaron cifras record de solicitudes publicadas en una Gaceta,
con 2667y 2632 solicitudes respectivamente, dicho promedio se espera mantener
en las siguientes publicaciones y puede ser verificado en las mismas Gacetas.

RESOLUCIONES DE SIGNOS DISTINTIVOS
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Republica Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

En el examen de fondo o registrabilidad se han emitido cada afio del periodo 2017-
2020, no menos de 13 mil resoluciones por afio, un niumero superior al reportado
en el afio 2016. En el 2019 se observa un incremento significativo que supera en
un 39% el dato de resoluciones emitidas en el 2018. Por su parte, si bien en el 2020
se observa una disminucion, lo dicho se debid a la situacién suscitada por la
pandemia y la suspensiéon de términos y plazos decretada. No obstante, durante
lo que va del 2021 se ha emitido un numero que supera el promedio mensual del
2020, lo que devendra en el despacho de un niumero superior de resoluciones.

RESOLUCIONES DE OPOSICIONES
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En el afio 2017 se observa el despacho de 2952 expedientes rezagados en el drea
de oposiciones, lo cual se debié al nimero de examinadores con los que se
contaba en ese afio. Los anos siguientes se observa una disminucién debido a la
falta de personal, lo cual derivo en el establecimiento de planes de optimizacién
del talento humano, a efectos de poder responder la demanda del servicio,
incrementando los resultados en 2019 y 2020. Sin embargo, en el afio 2020 se
concluyd la gestién con dos examinadores de oposiciones y actualmente en el
2021 contamos con un examinador, lo cual limita en gran medida la capacidad de
respuesta institucional.
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TiITULOS
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Respecto a la emisidén de titulos, durante el periodo de gestién 2017-2020 se
observa un promedio de incremento del 178% en relacion a los titulos emitidos en
el aflo 2016, observandose en el ano 2020, la emisidon de 28579 titulos, niumero
récord en la emisidn de titulos en la historia de la Unidad de Signos Distintivos de
la Direccién Nacional de Propiedad Industrial.

SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL REGISTRO

ANO INGRESADAS RESUELTAS DESPACHO

2017 14252 14228 100%

2018 17591 13507 77%

2019 12102 11710 97%

2020 11041 15232 138%

2021 4443 6568 148%
TOTAL 59429 61245 103%
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| del Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

MODIFICACIONES AL REGISTRO DESPACHADAS
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En el drea de Modificaciones al Registro, se observa que en el afio 2017 se
examinaron y despacharon un 5% mas de solicitudes, en relacion al afio 2016.
Ciertamente, durante los afios 2018 y 2019 se despachd un numero inferior de
solicitudes, debido a la reduccidn de personal sufrida en dichos afios, durante el
afno 2020 el examen se incrementd en un 30%, alcanzado el analisis de 15232
solicitudes, a raiz de la implementacién de planes de optimizacién del talento
humano para el fortalecimiento de la unidad. En el afio 2021, se han despachado,
6568 hasta el mes de mayo, un nimero superior al promedio de solicitudes
mensuales analizadas, por lo que, con seguridad, en este afio se reflejard un
numero igual o superior al reportado en el afio 2020.

MEDIDAS EN FRONTERA
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SOLICITUDES DE MEDIDAS DE FRONTERA
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OBSERVANCIA (TUTELAS ADMINISTRATIVAS)

del Ecuador Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

ANO INGRESADOS RESUELTOS DESPACHO
2017 51 235 461%
2018 93 307 330%
2019 87 58 67%
2020 94 74 79%
2021 23 28 122%
TOTAL 348 702 202%

OBSERVANCIA (TUTELAS ADMINISTRATIVAS)
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Republica Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

En los trdmites de observancia de derechos de propiedad industrial, durante el
periodo 2017 y 2018 se han presentado ante la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial un promedio de 68 solicitudes de tutela administrativa anuales; como
se observa del cuadro, entre los afios 2017 y 2018, se despacharon un total de 542
expedientes, superando el rezago de afios anteriores que se tenia acumulado, lo
que equivale a un crecimiento del 246% de despacho en relacidn al 2016; si bien
se observa una disminucidn en el despacho de tramites en el afio 2019, en el afio
2020 se observa un aumento del 28% en consideracion al aflo inmediato anterior.
La disminucion se debe al reducido personal con el que se cuenta para el despacho
de tramites de observancia, el cual cuenta al momento con un abogado encargado
de sustanciar estos procedimientos.

e CASOS EMBLEMATICOS DE TUTELAS ADMINISTRATIVAS

CASO MOTOCICLETA HONDA

Accionante: HONDA MOTOR CO.LTD,,
Accionado: SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. LTDA.,
Figura de proteccion: Disefio Industrial MOTOCICLETA

Tutela Administrativa por la importacién de productos que reproducen el Disefio
Industrial denominado MOTOCICLETA.

Decision: Aceptar la accion de tutela administrativa, prohibir la fabricacién, venta
o importacién con fines comerciales productos que incorporen o reproduzcan el
disefio industrial denominado "MOTOCICLETA", sancionar con la multa maxima
establecida y ordenar la destruccidon de 264 motocicletas que se encuentran en
custodia del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador —SENAE.

RANGER (Accionado) HONDA (Accionante)
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CASO NILOTINIB

Accionante: NOVARTIS AG.

Accionado: JAIME JOSE GERARDO GUTIERREZ GONZALEZ

Figura de proteccién: Patente de Invencién No. PI-13-2119 “INHIBIDORES DE
CINASAS DE TIROSINA”, que protege el principio activo NILOTINIB

Tutela Administrativa por la importacidon, oferta en venta, venta vy
comercializacion de productos farmacéuticos que contienen el principio activo
NILOTINIB.

Decision: Aceptar la acciéon de tutela administrativa, ratificar las medidas
ordenadas, es decir se prohibe al accionado por sus propios derechos o a través
de terceras personas, fabricar, ofertar en venta, vender, usar o importar, todo
medicamento o producto que contenga el principio activo, ordenar el retiro de los
circuitos comerciales de los productos que contengan NILOTINIB, incluyendo, los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales y sancionar con la multa maxima establecida.

REIVINDICACIONES

_—— Ny

El compuesto 4~metil-3<[[4-(3»pindnml)-2-p|rim|din|l]ammo]-N-[5~(4-metil-1H-
|m|dazol-1»ll)-3-(trlfluoromenl)fenll]benzamlda.

0 un N-6xido o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo

Una composicién farmacéutica que contiene como mgrediénte activo el
compuesto de la reivindicacién 1, o un N-éxido o una sal farmacéuticamente
( aceptable del mismo, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.

CASO CROCS

Accionante: CROCS INC,
Accionado: ANUTTARAS.A,,
Figura de protecciéon: DISENO TRIDIMENSIONAL (3D CLASSIC SHOE DESING)

Tutela administrativa por la violacidn de derechos de propiedad intelectual sobre
marcas tridimensionales que protegen productos de la clase internacional No. 25.
Se sustanciaron 4 procesos de observancia de derechos de PIl. Se organizd un
operativo simultaneo en 7 establecimientos comerciales en 3 ciudades (Guayaquil,
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Manta y Portoviejo) con un despliegue de 16 funcionarios del SENADI a cargo de
realizar las diligencias, fue el operativo mas grande llevado a cabo. Se incautaron
mas de 37.000 articulos que infringian derechos del accionante.

Decision: Aceptar la tutela administrativa, ratificar las medidas cautelares
establecidas, prohibir la utilizacién, comercializacién, venta, oferta en venta,
distribucidn, publicidad de productos que contengan las marcas tridimensionales
de propiedad de CROCS INC., y sancionar con la multa maxima establecida.

I
“
¢
)
1

LE X LEWATIN

PAISES AREAS DE P somos

Imponen la mayor multa marcaria
en Ecuador a falsificadores de Crocs

ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LOGROS DE MODERNIZACION:

e APLICATIVOS DE BUSQUEDA DE TRAMITES DE SIGNOS DISTINTIVOS

Mediante el trabajo coordinado entre la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, la Unidad de Gestidn de Signos Distintivos y la Unidad de Gestion de
Desarrollo Tecnolégico, se procedidé con el desarrollo e implementacion de tres
aplicativos que son: i) consulta de tramites de signos distintivos; ii) consulta de
resoluciones y titulos de signos distintivos; vy, iii) consulta de tramites de
renovaciones de signos distintivos.

Dichos aplicativos, que son de facil acceso a través de nuestra pagina web,
permiten conocer tanto el estado de los tramites presentados, como el
funcionario encargado, acceder a las resoluciones y titulos emitidos, y conocer el
estado de los tramites de renovacion de signos distintivos, lo que le permite al
usuario tener informacién de primera mano sin necesidad de acudir
personalmente a las instalaciones de la Institucidn o requerir la misma a través del
correo electrénico o llamada telefdénica.
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Enlace:  https://www.derechosintelectuales.gob.ec/verificacion-de-tramites-signos-

distintivos/
DERECHOS INTELECTUALES l b /

CONSULTA DE TRAMITES DE
SIGNOS D_ISTINTIVOS

NUEVA CONSULTA

i
DERECHOS INTELECTUALES
CONSULTA DE RESOLUCIONES Y TITULOS TITULO
DE SIGNOS DISTINTIVOS oo
- .

DERECHOS INTELECTUALES

CONSULTA DE TRAMITES DE RENOVACIONES
DE SIGNOS DISTINTIVOS

(e N i
R A SENADI
\ RENOVACIONES
Hedtis

e FIRMA ELECTRONICA MASIVA Y EMISION DE TiTULOS DIGITALES

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial en coordinacién con la Unidad de Desarrollo
Tecnolégico, en el afio 2019 lograron desarrollar una herramienta que facilite el despacho
de los tramites de signos distintivos que se sustancian mediante el sistema de Solicitudes
en Linea del SENADI, es asi que se implementé la firma electrénica masiva para el
despacho de notificaciones dentro del examen de forma, resoluciones de signos
distintivos y titulos, la cual permite optimizar recursos y agilitar el tiempo de despacho de
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dichos tramites. A raiz de este desarrollo también se procedié con la emisidn de titulos
digitales que llegan a la casilla electrdénica de los solicitantes.

e GACETA QUINCENAL DE SIGNOS DISTINTIVOS

Desde el mes de noviembre de 2019, se generd una Gaceta de la Propiedad Intelectual de
manera Quincenal, en la cual exclusivamente se publican los extractos de solicitudes de
signos distintivos, a efectos de agilitar el tiempo de tramitacidén de estos procedimientos
y disminuir cualquier rezago en la publicacién de solicitudes.

e APLICATIVO DE BUSQUEDA DE MODIFICACIONES AL REGISTRO

Actualmente nos encontramos trabajando, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, la Unidad de Gestidén de Signos Distintivos y la Unidad de Gestion de
Desarrollo Tecnolégico, en el desarrollo de un aplicativo de busqueda de
expedientes de Modificaciones al Registro, que incluird las solicitudes de
transferencias, cambios de nombre, cambios de domicilio, licencias de uso y
prendas comerciales, el cual sera puesto a disposicidon de nuestros usuarios en la
pagina web institucional. Esta informacién serd de gran utilidad para usuarios
internos y externos y facilitard el despacho de los trdmites de modificaciones al
registro. (En proceso)

e BUSCADOR FONETICO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Debido a varios inconvenientes de orden tecnoldgico, relacionados con los
buscadores fonéticos que maneja la institucién (SIPl y Portal), se ha iniciado con el
trabajo conjunto entre la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, la Unidad de
Gestion de Signos Distintivos y la Unidad de Gestidon de Desarrollo Tecnolégico,
para el desarrollo de un Buscador Fonético unico de signos distintivos, el cual
cuente con una busqueda unificada y confiable en las distintas bases de datos
institucionales y pueda ser puesto a disposicién del publico en la pagina web
institucional. (En proceso)

DESARROLLOS NORMATIVOS DE LA GESTION:

e POLITICAS Y DIRECTRICES PARA EL REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Durante el afo 2021, mediante reuniones mantenidas entre el Director Nacional
de Propiedad Industrial, la Experta Principal en Signos Distintivos y los servidores
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de las diversas areas de la Unidad, se elaboraron las “Politicas y Directrices para el
Registro de Signos Distintivos de la DNPI”, las mismas que permitiran agilitar el
despacho de los tramites de signos distintivos, en cada una de las etapas que
atraviesan en las dreas de la unidad como son: examen de forma, examen de
fondo, oposiciones y emision de titulos.

e MANUAL DE PROCESOS DE SIGNOS DISTINTIVOS

A raiz del trabajo coordinado entre la Direccién Nacional de Propiedad Industrial,
la Unidad de Gestidn de Signos Distintivos y la Unidad de Gestion de Planificacion,
se elabord el “Manual de Procesos de Signos Distintivos”, instrumento que se
encontrard a disposicion del usuario interno y externo.

e INSTRUCTIVOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Durante el aino 2021, mediante reuniones mantenidas entre el Director Nacional
de Propiedad Industrial, la Experta Principal en Signos Distintivos y los servidores
de las areas de forma y fondo de la Unidad, se procedié a elaborar los siguientes
documentos, que han sido puestos a disposicién de los usuarios y el publico en
general, a efectos de que sirvan de guia para el ingreso de la solicitud y el
seguimiento del procedimiento.

Instructivo para llenar el formulario de registro de signos distintivos.
Instructivo para subir escritos al sistema en linea.

Instructivo interno para realizar el examen de forma.

Instructivo interno para realizar el examen de fondo.

PwnNE

HITOS DE LA GESTION:

v' En el periodo 2017-2020 ingresaron un total de 71.698 solicitudes de
registro de signos distintivos, siendo el promedio anual de ingreso de
17.925, lo cual supera en un 18,2% el numero de solicitudes presentadas
en el 2016. Cabe destacar el ingreso de solicitudes de registro en el ano
2019, ascendid a un total de 19.350, siendo el aio en que mas solicitudes
se presentaron en la historia institucional.

v" En cuanto a la publicacién de solicitudes en la Gaceta de la Propiedad
Intelectual, durante el periodo 2017-2021, se han publicado un total de
78.062 solicitudes de registro, siendo el promedio anual siempre por sobre
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las 15 mil solicitudes anuales, destacando el ano 2019 con 18.701
solicitudes publicadas. En 2021 se observa el numero record con 1.446
solicitudes publicadas en una Gaceta de la Propiedad Intelectual quincenal.

v' En lo que tiene que ver con resoluciones de signos distintivos, en el
periodo 2017-2021 se han resuelto un total de 80.436 tramites. El
promedio porcentual del despacho de tramites de signos distintivos,
frente al nUmero de solicitudes publicadas es de 102%.

v Respecto a la emision de titulos, durante el periodo 2017-2020 se observa
un incremento del promedio porcentual del 210% en relacidn a los titulos
emitidos en el afio 2016, observandose en el afio 2020, la emision de
28.579 titulos, numero récord en la emision de titulos en la historia de la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial. En todo el periodo se registra
un total de 73.232 titulos emitidos.

v' En el 4drea de modificaciones al registro, el promedio porcentual de
despacho ha sido del 114% en el periodo 2017-2021, llegando a un total
de 59.429 tramites atendidos.

v Enlos trdmites de observancia de tutelas administrativas, en los afios 2017
y 2018 se despacharon un total de 542 expedientes, superando el rezago
de afios anteriores, lo que equivale a un incremento del 246% en el
despacho de tramites en relacion al 2016. Posterior a ello, se ha mantenido
un promedio porcentual de despacho del 69%.

v’ Sistema de firma electrénica masiva de tramites, con sus ajustes y mejoras
y emision de titulos digitales.

v Publicacién quincenal de signos distintivos en la Gaceta de la Propiedad
Intelectual.

v’ Desarrollo e implementacion de tres aplicativos de consulta de tramites
de signos distintivos, puestos a disposicién de los usuarios.

v' Emision e implementacién de Politicas, Directrices, Manuales e
Instructivos de Signos Distintivos, que tiendan a agilitar y optimizar los
procesos institucionales y el despacho de tramites.
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2. SIGNOS DE ORIGEN

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial — DNPI y su Delegada para asuntos
relacionados con signos de origen, tiene la competencia de sustanciar los
procedimientos y resolver sobre la declaratoria, reconocimiento y registro de
denominaciones de origen, indicaciones geograficas y especialidades tradicionales
garantizadas - ETG, a través del analisis respectivo que se realiza, asi como también
la promocién, capacitacién, asesoramiento e identificacion de potenciales
productos que puedan ser protegidos por estas figuras, asi como también conoce
los temas relacionados a Marca Pais.

ESTADISTICAS DE LA GESTION (Corte a mayo 2021):

PROTECCION DE IG/DO/ETG POR ANO

ANO EXTRANJERAS NACIONALES
2017 27

2018 2 1DO
2019 36 1DO
2020 51

2021 7 1ETG
TOTAL 123 3

PROTECCION DE IG Y DO POR REGION/PAIS

REGION/PAIS IG/DO PROTEGIDAS

Unién Europea 113

Pery 7

Ecuador 2

Colombia 1

Suiza 1

Espafia 1

TOTAL 125
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m Unién Europea = Peri = Ecuador Colombia = Suiza = Espafia

PROTECCION DE DO Y ETG NACIONALES

ETG

PGl i) Gl Lojano Café de Origen Bizcocho de Cayambe

Feller - : Registro y declaratoria 18
Declaratoria 01 de Junio de Declaratoria 25 de Abril de 4o febrero de 2021
2018

ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LOGROS DE MODERNIZACION:

Republica Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

e PLATAFORMA ANDINA DE PROMOCION DE DENOMINACIONES DE

ORIGEN

En el marco de la cooperacidn internacional mantenida con la OMPI y la CAN, por
parte de la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, sobre la base de una
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posicién unificada de los paises andinos, se propuso a la OMPI el desarrollo de un
proyecto de unificacién de las bases de datos de las denominaciones de origen e
indicaciones geograficas protegidas en tales paises, que sirva de fuente de
consulta, asi como también como mecanismo de promocién comercial de las
denominaciones de origen andinas. Nos encontramos en un proceso de
preparacion de informacion para su envio.

e RECONOCIMIENTO DE EMBLEMAS DE ESTADO
Se realizé la gestion respectiva ante la OMPI, para el reconocimiento de los
simbolos patrios del Ecuador (Bandera y Escudo), dentro del marco de lo previsto

por el articulo 6ter del Convenio de Paris.

DESARROLLOS NORMATIVOS DE LA GESTION:

e DECISION No. 876 MARCA PAIS

En el afio 2017 se iniciaron dentro del Comité Andino Ad-hoc de Propiedad
Intelectual — CAAPI, las negociaciones en torno a la construccién de una norma
andina que regule la figura de la marca pais en el marco de la CAN, luego de cuatro
afos de negociacién, el 23 de abril de 2021 se expidid en la Gaceta Oficial de la
Comunidad Andina, la Decisién No. 876 que establece el Régimen Comun sobre
Marca Pais. El Director Nacional de Propiedad Industrial fue miembro del equipo
negociador del Ecuador ante el CAAPI, durante toda la negociacidon de esta
importante norma andina.

e PROYECTO DE DECISION SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN

De igual forma en el afio 2017 se iniciaron dentro del CAAPI, las negociaciones en
torno a la construccién de una norma andina que reforme el sistema andino de
proteccion sobre Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen, la misma
gue se encuentra en proceso de negociacion. El Director Nacional de Propiedad
Industrial es miembro del equipo negociador del Ecuador ante el CAAPI, para el
desarrollo de esta norma andina.

e DELEGACION AL MAG SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN

El SENADI, a efectos de disminuir los costos a nivel de inspecciones a ser realizadas
para la concesion de autorizaciones de uso de la denominacion de origen Café de
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Galapagos, resolvié delegar a la Direccidn Provincial de Galapagos del Ministerio
de Agricultura y Ganaderia, las funciones de inspecciéon y elaboracién de informes
de cumplimiento del pliego de recomendaciones por parte de los productores, en
virtud de la cual se han podido gestionar un total de 27 autorizaciones de uso de
dicha denominacién de origen.

e ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN

Mediante Acuerdo Interinstitucional Nro. SENESCYT-MAG-MPCEIP-SENADI-2019-
001 de 27 de febrero de 2019, se conformé el “Sistema Interinstitucional para el
Fomento y Proteccidon de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas
nacionales” y también la Comision de Seguimiento de dicho acuerdo a través de
un Grupo Técnico Interinstitucional (GTI).

Dentro de este marco, se trabajé conjuntamente con el MPCEIP, MAGAP e INAO
de Francia en la Consultoria sobre aspectos para la construccién de entidades
reguladoras y se desarrollaron 7 talleres de evaluacién de productos identificados
como posibles denominaciones de origen y 1 taller de evaluacidn de impacto a la
Denominacién de Origen Sombrero de Montecristi.

Como resultado de estos talleres se ha podido encaminar la construccién y
estructura del pliego de condiciones de la Denominacion de Origen del Miske, la
misma que se encuentra en la fase final para la presentacién de la solicitud de
declaratoria ante el SENADI.

e CRITERIOS PARA ADHESION A TRATADOS DE OMPI

A efectos de analizar la posible adhesién del Ecuador al Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geograficas y al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, se gestiond a
través de la Direccién Nacional de Propiedad Industrial en coordinacién con la
Unidad de Relaciones Internacionales, la realizacién de un pedido a la OMPI, para
gue se realicen los respectivos estudios de compatibilidad de la normativa interna
con dichos instrumentos internacionales, que contribuyan al analisis indicado.

HITOS DE GESTION:

Direccién: Av. Republica E7-197 y Diego de Almagro | V

Edificio FORUM Z00. Cédigo postal: 170518 / Quito-Ecuador < -

Teléfono: +593-2-3940000 v 4 GOblernO Juntos
'ww.derechosintelectuales.gob.ec 18 del Encuentro | lo Iogramos




Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

v’ Participacion del Director Nacional como miembro del equipo negociador
del CAAPI de los proyectos de normas andinas sobre marca pais (Decision
No. 876) y denominaciones de origen (en proceso).

v’ Declaratoria de proteccion de la quinta y sexta denominaciones de origen
del Ecuador, como son: Pitahaya Amazdnica de Palora el 18 de junio de
2018 y del Lojano Café el 25 de abril de 2019.

v’ Registroy declaratoria de la primera Especialidad Tradicional Garantizada
— ETG del Ecuador al producto “BIZCOCHO DE CAYAMBE”, el 18 de febrero
de 2021.

v" Reconocimiento de 123 indicaciones geograficas o denominaciones de
origen extranjeras, 113 en el marco de cumplimiento del ACM con la Unién
Europea, 7 del Peru, 1 de Colombia, 1 de Suizay 1 de Espaiia.

v Concesion de 27 autorizaciones de uso de denominaciones de origen, 2 de
la Pitahaya Amazédnica de Palora y 25 del Café de Galdpagos.

v' Gestién para el reconocimiento de las denominaciones de origen
nacionales: Café de Galapagos, Mani de Transkutuku, la Pitahaya
Amazodnica de Palora y el Lojano Café, dentro del Subcomité de Propiedad
Intelectual del ACM con la Unién Europea.

v’ Se han identificado 17 productos que pueden ser potenciales
denominaciones de origen y 5 posibles ETG. Gestién para el registro y
declaratoria de 10 solicitudes en tramite de ETG.

3. PATENTES Y DISENOS INDUSTRIALES

La Direccién Nacional de Propiedad Industrial — DNPI, a través de la Unidad de
Gestion de Patentes, tiene la competencia de sustanciar los procedimientos y
resolver sobre el otorgamiento o negativa de las solicitudes de patentes de
invencion, patentes de modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de
trazado de circuitos integrados, a través del analisis respectivo que se realiza en el
area correspondiente. Adicional a aquello, el area de patentes también es la
encargada de gestionar los proyectos CATI y PAl que se mantienen con la OMPI.
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ESTADISTICAS DE LA GESTION (Corte a mayo 2021):

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

PATENTES Y DISENOS INDUSTRIALES

ANO PRESENTADAS | RESUELTAS DESPACHO
2017 631 1015 161%
2018 803 1076 134%
2019 655 871 133%
2020 556 485 87%
2021 254 110 43%
TOTAL 2899 3557 123%
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Dentro de las resoluciones de patentes y disefios industriales, en el periodo 2017-
2020, se han emitido un total de 3447 resoluciones, frente al ingreso de 2645
solicitudes en el mismo periodo, lo cual evidencia que el despacho anual de
tramites supera el numero de ingreso de los mismos y permite atender en cierta
medida tramites rezagados, en un total de 802 tramites. Sin embargo, la capacidad
de respuesta de la Unidad de Gestidn de Patentes es reducida frente al rezago de
tramites existentes de los periodos 2011 a 2015, en donde se han podido
evidenciar irregularidades en la tramitacion lo cual sumado al nimero limitado de
examinadores dificulta el poder atacar el rezago que se mantiene. Por su parte, si
bien en el 2020 se observa una disminucidn, lo dicho se debidé a la situacion
suscitada por la pandemia y la suspensidn de términos y plazos decretada.
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SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS

ANO NACIONAL EXTRANJERO TOTAL
2017 53 413 466
2018 76 374 450
2019 78 422 499
2020 64 377 441
2021 26 149 175
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Histéricamente las solicitudes de patentes extrajeras han superado el ingreso de
solicitudes de patentes nacionales, sin embargo, de este cuadro es importante
analizar el incremento en la presentacién de solicitudes de patentes nacionales
del 2018 frente al 2017, con un crecimiento del 43% y una tendencia a mantenerse

dichos resultados en el tiempo con leves variaciones en los afios 2019 y 2020.

SOLICITUDES PRESENTADAS DISENOS INDUSTRIALES

ANO NACIONAL EXTRANIJERO TOTAL

2017 60 105 165

2018 246 107 353

2019 79 77 156

2020 52 63 115

2021 40 39 79
4V
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Como se puede evidenciar en cuanto a la presentacion de solicitudes de disefios
industriales, el afio 2018 fue un afo atipico, lo cual se debidé al acompafiamiento
directo que realizo la Direccion Nacional de Propiedad Industrial a la Universidad
de Guayaquil, de donde se gestionaron la presentacion de una cantidad
considerable de disefios industriales, siendo una cifra record de presentacion de
estas solicitudes en toda la historia institucional. En los siguientes afios, se puede
evidenciar que el ingreso de disefos industriales nacionales y extranjeros
mantienen en promedio el mismo indica de presentacion.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

ANO META RESULTADO | CUMPLIMIENTO
2018 62 76 122,6 %
2019 77 78 101,3 %
2020 101 64 63,4 %
2021 111 26 23,4%
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)
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El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, incluyé como uno de los indicadores a
ser medidos en dicho plan, el nivel de presentacién de solicitudes de patentes
nacionales para su proteccion, en tal sentido, se establecieron metas anuales de
cumplimiento desde el afio 2018 al 2021.

El cumplimiento de esta meta a nivel nacional fue encargada a la Direcciéon
Nacional de Propiedad Industrial del SENADI, quien, a través del seguimiento
permanente a ciertos actores, como la implementacién de varias iniciativas y
programas, ha logrado dar cumplimiento a la meta en los afios 2018 y 2019. En el
afo 2020, dicho acompanamiento se vio sujeto a ciertas complicaciones, puesto
que la situacién de emergencia sanitaria a nivel nacional por efectos de la
pandemia, limitaron en gran medida el accionar institucional, sin embargo, el
ingreso de solicitudes nacionales en 2020 tampoco tuvo una caida considerable y
mas bien se mantuvo en cifras similares a afios anteriores.

Se considera que las metas establecidas para los afios 2020 y 2021 fueron mal
levantadas y planteadas, puesto que no responden a las circunstancias reales a
nivel nacional en el desarrollo de invenciones.

A nivel porcentual, en el afio 2018 se sobrepasd en un 22% la meta establecida,
en el 2019 se sobrepasod en un 1% y para el afio 2020 la meta alcanzo un nivel de
cumplimiento del 63% de la meta establecida.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LOGROS DE MODERNIZACION:

e PROYECTO CATI

El Ecuador a través del ex IEPI, suscribié en el afno 2010 un convenio con la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI, para la implementacidn
de los Centros de Apoyo a la Tecnologia y la Innovacién — CATI, sin embargo, la
gestion realizada a inicios del convenio no reporté resultados positivos. Antes del
afo 2016 existian 13 convenios CATI firmados con Instituciones de Educacién
Superior (IES) y Cdmaras de la Pequeiia Industria de los cuales no existe evidencia
alguna de gestion ni implementacién, cuyos reportes y resultados nunca fueron
reportados a la OMPI.

En el aflo 2017, ante el riesgo inminente de que la OMPI cierre la aplicacion de
dicho Proyecto en el Ecuador, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
decidid realizar una reestructuracion al Proyecto CATI con el compromiso de que
se iniciaria nuevamente con su implementacion real, para lo cual se suscribieron
nuevos convenios con Instituciones de Educacién Superior y Redes de
Investigacion.

Los CATI estan concebidos para facilitar el acceso de los innovadores de los paises
en desarrollo a servicios locales de informacidn sobre tecnologia y otros servicios
conexos de alta calidad, contribuyendo a que exploten su potencial innovador y
gue protejan y gestionen sus derechos de propiedad intelectual. Se busca
proporcionar servicios de apoyo con el fin de promover el acceso y el uso en la
practica de valiosas fuentes de informacidén técnica y comercial, como la
informacién sobre patentes, publicaciones cientificas y técnicas, informacién
sobre marcas y diseiios industriales, entre otros.

Dentro de las actividades desarrolladas por el CATI Ecuador, podemos mencionar
entre otras, las siguientes:

e Elaboracion del Modelo de Gestion del CATI Ecuador (2018);

e Desarrollo de la Plataforma de Gestion, seguimiento y evaluacién CATI
Ecuador (en actualizacion);

e Andlisis para el establecimiento de los beneficiarios al programa;

e Capacitacion a los coordinadores y/o responsables en el manejo de la
plataforma;
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Levantamiento de datos reales de los afos 2018, 2019 y 2020 de las
actividades, servicios y productos de los CATI nacionales;

Plan de capacitaciones (2018);

Construccién del modelo de capacitacion virtual en propiedad intelectual

con la Red CEDIA (2019);

Capacitaciones permanentes en temas de patentes, disefios industriales,
busquedas en bases de datos y redaccion de patentes;
Acceso de los beneficiarios a la base de datos ORBIT;

La semana de la propiedad intelectual junto con Red CEDIA (2020 y 2021).

RESUMEN BENEFICIARIOS CATI

BENEFICIARIOS CANTIDAD
Universidad Privada 6
Universidad Publica 5
Red de Investigacion 1
TOTAL 12
CONVENIOS CATI
No. CATI BENEFICIARIO INICIO
1 Universidad de Cuenca Universidad publica | 09/03/2017
2 Universidad Técnica Particular de | Universidad privada | 09/03/2017
Loja - UTPL
3 Universidad de las Fuerzas Universidad publica | 13/03/2017
Armadas - ESPE
4 Universidad Técnica de Ambato - | Universidad privada | 27/03/2017
UTA
5 Universidad Tecnoldgica Universidad privada | 27/03/2017
Indoamérica - UTI
6 Universidad Nacional de Universidad publica | 28/03/2017
Chimborazo - UNACH
7 Universidad Tecnoldgica Universidad privada | 22/05/2017
Equinoccial - UTE
8 Universidad de Guayaquil Universidad publica | 01/12/2017
9 Corporacién Ecuatoriana para el Red Nacional de 21/09/2018
Desarrollo de la Investigacion y la Investigaciény
Academia - CEDIA Educacidn - RNIE
10 Universidad Técnica del Norte - Universidad publica | 23/09/2019
UTN
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11 Universidad San Gregorio de Universidad privada | 11/05/2021
Portoviejo
12 Universidad Catdlica de Cuenca Universidad privada | 13/05/2021

RESUMEN ACTIVIDADES DE CATI

Actividades 2018 2019 2020 Total
Numero de Asesorias 27 86 33 146
Numero de Busquedas 2 33 20 55
Numero de Pl Ingresados 3 6 13 22
Numero de Mu Ingresados 1 2 1 4
Numero de DI Ingresados 159 0 2 161
Numero de Capacitaciones 2 7 7 16
OMPI tomadas por CATIS
Numero de Capacitaciones 1 28 2 31
dictadas por CATIS
Numero de Capacitaciones 15 4 5 24
dictadas por SENADI a
Instituciones Anfitrionas

Fruto de la gestion realizada mediante la reestructuracion del Proyecto CATI en el
Ecuador, la OMPI emitidé su Reporte anual de 2019, el cual respecto de Ecuador
menciond que las actividades de capacitacion realizadas por la red CATI
continuaron siendo un elemento importante para fortalecer las habilidades de los
profesionales de CATI en Ecuador con 14 actividades de capacitacion diferentes y
mas de 1,600 personas capacitadas en el campo de la propiedad intelectual.
También se desarrolld una Plataforma virtual de Gestidn de los CATI para apoyar
la gestiéon de sus operaciones y facilitar el intercambio de informacion vy la
comunicacion entre los miembros de la red (actualmente en actualizacion).
Adicionalmente senala que, en Ecuador se presentaron nueve solicitudes de
patentes, tres modelos de utilidad y mds de 150 solicitudes de disefio industrial en
2019.

Enlace: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub 1059.pdf
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Technology and Innovation
Support Centers (TISCs)
Report 2019

e PROGRAMA DE ASISTENCIA A INVENTORES - PAI

El PAI vincula a los inventores y mipymes de escasos recursos, con los abogados
de patentes que estén dispuestos a brindar asesoramiento juridico gratuito sobre
como redactar, presentar y tramitar una solicitud de patente para proteger sus
invenciones. En el mes de noviembre de 2017, el Ecuador entrdé a formar parte del
referido programa, el cual se gestiona a través de la Direccidn Nacional de
Propiedad Industrial, la Unidad de Gestidn de Patentes y la Coordinacion Nacional
del PAI.

Dentro de las actividades desarrolladas por el PAl Ecuador, podemos mencionar
entre otros, las siguientes:

e Elaboracidon del Modelo de Gestidn del PAI Ecuador;

o Desarrollo de la Plataforma de Gestidn PAI Ecuador y su vinculacidn con la
plataforma del PAI-OMPI para la postulacién de inventores;

e Analisis para el establecimiento de los beneficiarios al programa;

e Ampliacion de descuentos en tasas de tramitacion para los beneficiarios;

e Charlas de socializacién del programa a abogados y participantes;

e Conformacion del comité de seleccion;

e Campanas de difusion del programa en redes de comunicacion;

e Preparacion de las convocatorias y anadlisis de las postulaciones;

e Primera aplicacion de un beneficiario del PAI en Ecuador, en otro pais
miembro del programa como es Colombia;
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e Actualmente el PAI cuenta con un total de 25 abogados de patentes
inscritos.

RESUMEN BENEFICIARIOS

ANO BENEFICIARIOS PAI
2018 1
2019 5
2020 5
TOTAL 11

e SUSCRIPCION A LA BASE ORBIT

A efectos de contribuir con herramientas para el analisis de patentes, asi como
también poner a disposicion de los Centros de Apoyo a la Tecnologia y la
Investigacion — CATI y demads usuarios como Instituciones de Educacion Superior,
Institutos Publicos de Investigacion, empresas, investigadores, etcétera, la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial ha gestionado durante todo el periodo
2017-2021, la contratacién y el acceso a la base de datos Orbit, como una
herramienta tecnoldégica de busqueda de patentes y otras funcionalidades
relacionadas.

e INFOSITIO COVID-19Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Constituye un repositorio de informacion variada relacionada con las siguientes
tematicas como son: Difusién sobre tecnologias libres en Ecuador, Plataformas de
difusion de informacién general, Boletines de difusién de tecnologias en otros
paises, Medidas gubernamentales, Organismos Internacionales e instituciones
nacionales y Medidas sanitarias. El Infositio fue puesto a disposicién de la
ciudadania en el mes de mayo de 2020.

Enlace: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid 19/index.html
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COVID-19
y la Propiedad Intelectual

}w

NACONATDES
OS INTELECTUALES

e BOLETIN DE PATENTES COVID-19

En el mes de mayo de 2020, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial junto
con la Unidad de Gestion de Patentes, elabord el referido Boletin, el cual contiene
informacidén sobre farmacos para tratamiento experimental; equipos, dispositivos
e insumos médicos; y, equipos de bioseguridad y tecnologias, con el objeto de
poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto, informacién de interés
sobre dichas tecnologias, que han sido identificadas a través de busquedas en
bases de datos de patentes, las cuales no cuentan con proteccién en el territorio
ecuatoriano y se presentan como alternativas relevantes para el combate al

COVID-19.
Enlace:
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid 19/files/BoletinABR/index.ht
ml
ABR|2020
BOLETIN
DE PATENTES
COVID-19
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e BOLETIN PROSUR

El SENADI a través de la DNPI, participd en la elaboracién del Boletin PROSUR de
Patentes en dominio publico sobre tecnologias para combatir el COVID-19,
realizado en cooperacion con varias oficinas de propiedad industrial de la region,
dentro del marco del Sistema de Cooperacion de Propiedad Industrial — PROSUR.

Enlace: https://prosur.org/wp-content/uploads/2020/04/Boletin-PROSUR-
COVID19-1.pdf

Boletin de patentes
en dominio publico
sobre tecnologias para
combatir el COVID-19

e COVID-19: MEDIDAS RELATIVAS A LOS DERECHOS DE PI EN OMC

La Organizacion Mundial de Comercio — OMC, incluyo en su pdagina web las
medidas que ha adoptado el Ecuador en materia de propiedad intelectual, en el
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, entre las cuales constan el
Infositio sobre Propiedad Intelectual y COVID-19, el Boletin de Patentes COVID-19
y el Boletin de Patentes de PROSUR, conforme a los datos recopilados durante la
sesion del Consejo de los ADPIC.
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Enlace:
https://www.wto.org/spanish/tratop s/covid19 s/trade related ip measure
s.htm
Ecuador The Naticnal Service for Intellectual Rights (SEMADI) prepared an Infosite https://www propiedadintelectualgob.e... | 29/04/2020 Verified

on Technclogies used for the treatment and prevention of COVID-18. The
Infasite contain mment measures and official information issued by
national institutions, within the scope of their respective authorities; as wel
as sanitary measures that have been adopted as a result of the emergency
declaration in Ecuador; in addition to information generated internationally
on COVID-19, contained in dissemination platforms and technological
bulletins prepared by international organizations and other national
intellectual property offices. The Infosite is constantly updated with
information of interest to users.

Ecuador The National Service for Intellectual Rights (SEMADI) prepared an https://www.propiedadintelectual.gobe... | April 2020 Verified
Infermation Bulletin on patents related to COVID-19, which contains useful
information related to technolegies, e.g.. pharmaceuticals for experimental
treatment; equipment: devices and medical supplies: and bicsecurity
equipment and technologies. The objective s to provide the relevant
information to public and private entities.

Ecuador Ecuador joined the preparation of the PROSUR Bulletin of Patents in the https://prosur.org g/novedad/prosur-  April 2020 Verified
Public Demain on Technologies to Combat COVID-19 t -

e PROYECTO LATIPAT

La Direccién Nacional de Propiedad Industrial, a través de la Unidad de Gestién de
Patentes en conjunto con la Unidad de Gestidn de Desarrollo Tecnoldgico trabaja
permanentemente en la regularizacién del envio de la informacion de las
solicitudes de patentes ingresadas y publicadas en el marco de cumplimiento del
programa. Para ello se emplean dos aplicativos, uno nacional y otro internacional.

El aplicativo nacional permite actualizar mensualmente de manera progresiva
todos aquellos datos bibliograficos de cada una de las gacetas publicadas, previo
su debida revisidn, distribucién, asignacion y verificacién de la clasificacién
internacional, lo cual se remite mediante formatos xml a los administradores de
LATIPAT, por otro lado el aplicativo internacional permite modificar, revisar y
transformar la memoria técnica, reivindicaciones y dibujos de las solicitudes
publicadas en formato OCR del documento patente.

Actualmente nos encontramos al dia en el envio de la informacién que contiene
los datos bibliograficos desde el 2008 al 2021, asi como también se ha realizado
un envio mas especifico de aquellos datos en OCR de los documentos patentes
aproximadamente hasta el 2015, con la intencién de que sean validados por los
administradores de LATIPAT, ya que los formatos de las solicitudes en linea que
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maneja actualmente la institucién muchas veces no han sido compatibles con los
estandares internacionales.

e PROYECTO DARTS IP

Conforme al Convenio con DARTS IP, la Unidad de Gestién de Patentes ha
completado el levantamiento de informacidn correspondiente a los afos 2014 al
2019 de las resoluciones denegadas para la digitalizacion y de manera
complementaria se encuentra levantando informacién de afios anteriores.
Actualmente estamos a la espera de directrices por parte de la Unidad de Gestién
de Desarrollo Tecnoldgico para continuar con el proceso de envio de esta
informacién.

e PROYECTO DESIGN VIEW CON EUIPO

La Direccién Nacional de Propiedad Industrial a través de la Unidad de Gestiéon de
Patentes en conjunto con la Unidad de Gestidon de Desarrollo Tecnoldgico, han
realizado varias actividades orientadas a la implementacién de la plataforma
DESIGN VIEW de la EUIPO como repositorio para la busqueda y resolucién de
solicitudes de disefios industriales. Esta plataforma fue puesta en produccion en
noviembre de 2019 y contiene informacidon de las solicitudes de disefios
industriales ingresadas en el Ecuador a partir del afio 2002 e informacion
bibliografica de las solicitudes del aino 1998 — 2001.

La Plataforma DESIGN VIEW requiere de actualizacién continua de la informacidn,
la misma que en este periodo se ha actualizado cambiando sus interfaces de
busqueda, lo que permitird a los usuarios tener un mejor y mas amplio manejo de
la plataforma.

e ePCTFILING

El Ecuador es miembro del PCT desde el 2001. Las solicitudes presentadas en el
marco del convenio PCT hasta antes del 2016 eran fisicas, luego de lo cual se activd
el sistema ePCT para envios de solicitudes on-line, que permitia Unicamente la
transmisiéon de documentos escaneados. El 15 de agosto de 2019, el SENADI
adopto el sistema ePCT filing para el envio de solicitudes PCT que hayan elegido a
Ecuador como Oficina receptora. Este sistema resulta mas amigable y practico
para el usuario ya que permite entre otras funciones la carga de archivos
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electrénicos no escaneados, lo que facilita la transmision de la solicitud tanto a la
Oficina internacional como a la Oficina administradora de busqueda.

e PLATAFORMA IPAS DE OMPI

Durante el ano 2019 se realizaron varias actividades enmarcadas en el desarrollo
e implementacidn de la plataforma de gestidn de solicitudes IPAS con la intencién
de poner a disponibilidad de la Institucidon una plataforma 6ptima para el manejo
de los tramites en la Unidad de Gestién de Patentes. Se desarrollaron actividades
de revisiéon de flujogramas, ensayos con el demo de la plataforma IPAS,
levantamiento de observaciones, elaboraciéon de plantillas de documentos, entre
otras. La siguiente actividad para dar continuidad a la implementacion esta a cargo
de los administradores de la plataforma.

Actualmente la Unidad de Gestion de Patentes se encuentra a la espera de
acciones por parte de la Unidad de Gestion de Desarrollo Tecnoldgico y el

delegado de OMPI para poder continuar con la implementacion del proyecto.

DESARROLLOS NORMATIVOS DE LA GESTION:

e ACTUALIZACION DEL MANUAL ANDINO DE PATENTES - MAP

Se conformé el grupo de expertos en patentes de las Oficinas de Propiedad
Intelectual de la Comunidad Andina, junto con la Secretaria General de la CAN, a
efectos de conocer y promover la propuesta de actualizacion del Manual Andino
de Patentes, cuyo trabajo inicié con el levantamiento de informacién inicial sobre
aspectos generales del analisis de patentes y areas de la técnica o campos
tecnolégicos a ser considerados en la guia. Mediante la cooperacidon mantenida
con la OMPI, las cuatro oficinas de propiedad industrial (SENAPI, SIC, SENADI e
INDECOPI) se encuentran trabajando en dicha actualizacién con dos consultores
de México que fueron contratados para el efecto, el proceso de construccién se
encuentra en marcha con avances significativos.
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e REGIMEN DE DESCUENTOS

La Direccidon Nacional de Propiedad Industrial, gestiond la inclusién dentro del
régimen de descuentos de tasas a los beneficiarios del Programa de Asistencia a
Inventores — PAl y a los emprendedores calificados en base a la Ley de
Emprendimiento.

HITOS DE GESTION:

v Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), respecto del ingreso
de solicitudes de patentes nacionales.

v’ El promedio porcentual del despacho de tramites de patentes y disefios
industriales, frente al nimero de solicitudes presentadas entre el 2017 al
2020, es de 130,55%

v" Se recibid la primera solicitud de registro de un esquema de trazado de
circuitos integrados en 2018, el segundo en 2019, los cuales han sido
concedidos y se cuenta con una solicitud de 2021 en tramite.

v Ingreso del Ecuador al Programa de Asistencia a Inventores — PAI (2017),
en donde se ha elaborado un Modelo de Gestién, una Plataforma del PAI-
Ecuador que enlaza con la plataforma de OMPI, la conformacién del
Comité de Seleccién, nombramiento de los Coordinadores Nacionales y el
desarrollo de campafias de difusién.
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v Reestructuracién del Proyecto de Centros de Apoyo a la Tecnologia y la
Innovacion (CATI), desde el 2017 a la actualidad existen 12 CATI en
funcionamiento, 11 con IES y 1 con una Red de Investigacion y
préoximamente uno a ser suscrito. Se elaboré un Modelo de Gestidn, una
Plataforma de informacion, seguimiento y evaluacién, el nombramiento de
los Coordinadores Nacionales y el apoyo y asistencia técnica.

v’ Elaboracién del Boletin de Patentes COVID-19, que contiene informacion
sobre farmacos para tratamiento experimental; equipos, dispositivos e
insumos médicos; y, equipos de bioseguridad y tecnologias.

v' Colaboracion en el Boletin de Patentes en dominio publico sobre
tecnologias para combatir el COVID-19 PROSUR, realizado en cooperacion
con varias oficinas de la region.

v En cuanto a licencias obligatorias, desde el afio 2017 hasta la presente, se
presentaron 8 solicitudes, de las cuales 7 fueron negadas y 1 se concedié.

4. DESARROLLOS NORMATIVOS GENERALES

Si bien en los acapites anteriores se han mencionado desarrollos normativos
especificos por cada area de influencia de la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, en el presente item se procederd a citar las normas de orden general
en las cuales se tuvo participacion en su elaboracion.

e DECRETO DE CREACION DEL SENADI

El Director Nacional de Propiedad Industrial fue parte de quienes elaboraron el
Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento
del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, mediante el cual se cred el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI, como un organismo técnico
de derecho publico con rango de Subsecretaria General, adscrito a la SENESCYT.

e REGLAMENTO DE GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS

El Director Nacional fue el responsable de coordinar la elaboracion del
Reglamento de Gestiéon de los Conocimientos, en los aspectos relativos a la
propiedad industrial, es decir, aspectos sobre patentes, disefios industriales,
signos distintivos, signos de origen y medidas en frontera. La coordinacién
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consistid en el trabajo en mesas técnicas, analisis de observaciones y propuestas
de diversos actores, coordinacidon de consultores y redaccién de la normativa
respectiva.

e PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL COESCCI

El Director Nacional fue el responsable de coordinar la elaboracién del Proyecto
de Ley Reformatoria al COESCCI en materia de propiedad industrial, respecto de
la cual se recabaron propuestas, identificaron aspectos de reforma y finalmente
se redacto el articulado, el cual no ha sido tratado hasta el momento.

e REGIMEN DE TASAS

La Direccion Nacional en coordinacion con sus areas respectivas, signos distintivos,
denominaciones de origen y patentes, procedieron a realizar la revision del
régimen de tasas que cobra el SENADI por los servicios que presta a los usuarios,
respecto del cual se plantearon varias propuestas de reforma a dicho régimen, asi
como también ciertas objeciones debidamente fundadas al incremento de varios
rubros de tasas, por considerar el encarecimiento de los servicios, la capacidad de
respuesta institucional y el desaliento de los emprendedores, investigadores y
usuarios en general a proteger sus creaciones.

e ESTATUTO POR PROCESOS DNPI

La Direccion Nacional en coordinacién con sus areas respectivas, desarrollaron la
parte pertinente relacionada con las competencias, atribuciones y productos a ser
incluidos dentro del Estatuto Organico de Gestion Organizacional por Procesos del
SENADI, lo cual se encuentra pendiente de gestion ante las instituciones
respectivas.

e SEGURIDAD DE LA INFORMACION

El Director Nacional de Propiedad Industrial es miembro permanente del Comité
de Seguridad de la Informacién del SENADI, mediante el cual se han generado,
discutido y elaborado las politicas y normas para la implementacién del Esquema
General de Seguridad de la Informaciéon — EGSI planteado por el Ministerio de
Telecomunicaciones.
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e REPRESENTACION EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

El Director Nacional de Propiedad Industrial ha participado activamente dentro de
varios procesos de negociacion en materia de propiedad intelectual, entre otros,
se mencionan a continuacion los siguientes:

v" Miembro del grupo negociador dentro del Comité Andino Ad-hoc sobre
Propiedad Intelectual — CAAPI de la Comunidad Andina, que ha trabajado
en los procesos de negociacién de la Decisién Andina 876 “Régimen Comun
sobre Marca Pais” (2017-2021) y en el Proyecto de Decisiéon Andina sobre
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas aun en curso (2017-
2021).

v" Miembro del grupo negociador de la Mesa de propiedad intelectual dentro
del proceso de negociaciéon de un acuerdo comercial con México (2019-
2021).

v' Miembro del grupo negociador dentro del Subcomité de propiedad
intelectual para la implementacidon del Acuerdo Comercial Multipartes -
ACM con la Unidn Europea (2017-2021).

v" Miembro del grupo negociador en materia de propiedad intelectual dentro
del TIC con Estados Unidos (2019-2020).

v' Delegado a los Comités Directivos del Sistema de Cooperacion sobre
aspectos de informacion operacional y de Propiedad Industrial — PROSUR
y al Programa lberoamericano de Propiedad Industrial — IBEPI.

v" Responsable y punto focal para la coordinacién de la cooperacién que
mantiene el SENADI con el SOUTH CENTRE.

5. PROPUESTAS DE MEJORA

Sin perjuicio de que existan otros aspectos de la gestiéon que puedan ser mejorados
a efectos de brindar un mejor servicio a los usuarios, simplificar los tramites,
mejorar los procesos y optimizar el trabajo y el talento humano, se han
identificado ciertas propuestas que se citan a continuacion:
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v’ Realizar las gestiones respectivas a efectos de evidenciar a nivel técnico en
cuanto a demanda de servicio, la necesidad de vincular el personal
suficiente para atender los tramites que se sustancian ante la DNPI.

v Reanudar el Convenio Interinstitucional suscrito con la Universidad de los
Hemisferios, de modo que los estudiantes puedan colaborar mediante
pasantias en distintas dreas.

v Actualizacion, depuracién y mejora de la base de datos.

v’ Realizar las mejoras al sistema de solicitudes en linea, a efectos de corregir
varios aspectos en la presentacion de solicitudes de signos distintivos que
derivan en errores recurrentes que cometen los usuarios, con lo cual se
agilizara el procedimiento.

v Desarrollo de un sistema de gestion de las modificaciones al registro y
oposiciones que permita automatizar su tramitacion.

v Desarrollo de un buscador fonético 6ptimo y puesta a disposicién de una

busqueda de acceso libre por parte de los usuarios.

Desarrollo de mejoras a nivel de firma electrénica masiva.

Mejorar el registro en linea de todos los procesos sobre signos de origen.

Desarrollo de un aplicativo de busqueda de expedientes de Modificaciones

al Registro, que permita realizar un analisis mas agil y procesar la

informacién de manera organizada.

v La Unidad de Gestidn de Patentes carece de un sistema informético que
permita el manejo y control de las solicitudes ingresadas al drea por lo que
seria pertinente retomar las acciones iniciadas con la OMPI para la
implementacion de IPAS.

v Continuar el trabajo interinstitucional entre SENADI y SENAE, para agilitar
los procedimientos dentro del tramite de Medida en Frontera.

v' Ampliacién de descuentos en tasas de tramitacidn para los beneficiarios
de CATI;

ANRNEN

El presente Informe de Gestidon constituye un resumen que refleja el trabajo
desarrollado al frente de la Direcciéon Nacional de Propiedad Industrial del SENADI,
conjuntamente con sus areas respectivas, dentro del periodo 2017-2021.

Atentamente,

JOSE ANDRES FRANCISCO TINAJERO MULLO
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Instructivo Analisis de Forma



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS
INSTRUCTIVO INSTERNO PARA EL EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS

El examen de forma debe procurar aplicar las Politicas y Directrices para el Examen de Forma de la Unidad
de Signos Distintivos, cuya implementacion se realizé en el mes de marzo de 2021.

1. Recepcidn de la solicitud

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a través de su pagina web www.derechosintelectuales.gob.ec,

ha implementado desde hace varios afios, el sistema de solicitudes en linea, en el que se desarrolla todo el
proceso de registro, a excepcion de las oposiciones.

El usuario debe llenar el formulario de registro de signos distintivos en el sistema en linea mencionado, previo
la generacién de un casillero virtual; no contamos con la presentacién fisica de solicitudes.

2. Fecha de presentacion de la solicitud

Una vez que el usuario externo da “STAR PROCESS” o inicia el trdmite en nuestro sistema en linea, el mismo,
automaticamente, asigna a la solicitud la fecha y hora respectiva como un niumero de trdmite; a partir de dicha
fecha, el solicitante tiene un derecho prioritario respecto a otras solicitudes presentadas.

3. Asignacion de tramites

De la misma forma, el sistema, de manera automatica asigna aleatoriamente a un examinador de forma, quien
observa el tramite en su bandeja.

4. Examen de forma

El examinador debe ingresar al sistema BONITA PORTAL y revisar en su bandeja de entrada los expedientes
pendientes de andlisis, examinando de uno en uno, los siguientes aspectos:

4.1.1. Denominacion

El examinador debe verificar que la denominacion se encuentre en letras mayusculas de tratarse de un signo
denominativo.

En el caso de marcas mixtas, el examinador debe verificar que la denominacidn guarde relacion con la etiqueta
y descripcién del signo.

Verificar que la denominacidon no contenga signos de puntuacidon como: puntos, comas, comillas, punto y
como, salvo que la etiqueta los contenga.

El examinador debera eliminar de oficio los lemas comerciales que son objeto de proteccién mediante la
presentacion de otra solicitud, de no ser posible, notificar para que el solicitante excluya del logotipo y de la
denominacion, el mencionado lema comercial.

La denominacién y etiqueta no pueden contener las siglas TM o R, que significan Trademark o Marca
registrada, en caso de contenerla, el examinador debera eliminarla de oficio, de no ser posible, notificar para
que el usuario lo haga.

4.1.2. Naturalezay tipo de signo

Direccién: Av. Replblica E7-197 y Diego de Almagro — Edificio FORUM 300 W " -". 1
Cédigo postal 518 / Quito-Ecuador bt ~
Teléfono: 593-2-3840000 - www.derechosintelectuales.gob.ec /_



http://www.derechosintelectuales.gob.ec/

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Verificar que la naturaleza y tipo de signo guarden relacidon con la denominacién sefialada, como con la
etiqueta y productos, servicios o actividades sefialados en el formulario; por ejemplo: si sefiala marca de
productos debera sefialarse correctamente la clase internacional y si sefiala denominativa verificar que no se
incluya etiqueta.

Asimismo, verificar que todo lo mencionado guarde con la descripcion clara y completa del signo.

En caso de inconsistencias, revisar el documento Politicas y Directrices para el examen de forma de Signos
Distintivos y notificar conforme corresponda.

Para diferenciar los diferentes tipos de marca, el examinador debera consultar el Instructivo para llenar las
solicitudes en linea.

4.1.3. Datos del solicitante:

4.1.4. Persona Natural

Verificar que el solicitante sefiale nombre completo y nimero de identificacion; en el caso de inconsistencias,
el examinador deberd revisar la base de datos en linea del Registro Civil.

En caso de personas naturales extranjeras que no se encuentren domiciliadas en el Ecuador, se debera incluir
el nimero de pasaporte, una copia legible del mismo y comparecer a través de un apoderado; de no contar
con un apoderado se notificara para que se complete la solicitud.

4.1.5. Persona juridica

Verificar que la razén social sefialada coincida con el que se sefiala en el nombramiento del representante
legal o poder; el primero debe encontrarse debidamente registrado en la entidad competente.

En caso de personas juridicas extranjeras, deberd contar con un apoderado, de conformidad a lo establecido
en el articulo 98 del Reglamento de Gestién de Conocimientos; de no contar con uno, el examinador deberd
notificar al solicitante para que se complete la solicitud.

4.1.6. Datos del apoderado

Verificar el documento que acredita al apoderado comparecer a nombre de una tercera persona y observar
que los datos del apoderado coincidan con dicho documento.

El poder podria encontrarse registrado en nuestro libro de poderes, es obligacién del examinador verificar el
texto del mismo.

El poder debe encontrarse autenticado y apostillado para ser considerado dentro del tramite.
4.1.7. Descripcion claray completo del signo solicitado

En el caso de marcas denominativas, la descripcidn consistira en la reproduccién de la denominacion antes
sefialada, sin incluir tipo de letra o colores. Si el solicitante se reserva el derecho de utilizarse en diferentes
tamafios, colores o combinacién de colores, tipo de letra, el examinador debera solicitar al usuario eliminar la
frase, dada la naturaleza del signo.
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En el caso de marcas mixtas o figurativas, el examinador verificard que en la descripcidn se incluyan todos los
elementos que contenga la etiqueta, en caso de contradiccidn, aplicar lo dispuesto en el documento Politicas
y Directrices para el examen de forma de signos distintivos.

Si en la descripcion de marcas mixtas o figurativas, el solicitante se reserva el derecho de utilizar en cualquier
tamafio o color, el examinador debera solicitar al usuario adjuntar una etiqueta en blanco y negro; si reivindica
colores, en la etiqueta deberdn reproducirse los colores descritos.

La descripcién no puede contener las siglas TM o R, que significan Trademark o Marca registrada, en caso de
contenerla, el examinador debera eliminarla de oficio, de no ser posible, el examinador deberd notificar al
solicitante para que envie una nueva etiqueta y descripcién del signo.

4.1.8. Reproduccion del signo

De tratarse de marcas mixtas, figurativas o tridimensionales, el examinador debera verificar que el
solicitante adjunte la reproduccion del signo, mediante una imagen nitida que permita identificar todos los
elementos del signo; en caso de que la reproduccidén no permita observar el signo a registrar, debera
solicitar una nueva etiqueta al solicitante.

4.1.9. Enumeracion detallada de los productos, servicios o actividades

Previo a analizar este aspecto, es preciso aclarar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
contiene 45 clases internacionales, 34 de productos y 11 de servicios, mismas que seran de aplicacion exclusiva
para marcas de productos y de servicios.

Para mayor referencia consultar: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm.

En el caso de nombres comerciales se utiliza el cédigo no. 91 (no es clase internacional); en lemas comerciales
el codigo No. 90 (no es clase internacional); y el cédigo No. 92 para apariencias distintivas.

Vale advertir que nuestro sistema en linea contiene una versién de la Clasificacion Internacional de Productos
y Servicios que no se encuentra actualizada, por lo que se pondra especial atencidn a las clases internacionales
gue han tenido cambios en las diferentes ediciones publicadas; por ejemplo: verificar que en la clase
internacional No. 42, no se incluyan los servicios juridicos, que actualmente son parte de la clase internacional
No. 45; los naipes no corresponden a la clase internacional No. 16, sino a la 28; los automdviles (parasoles
para-) corresponden a la clase internacional No. 12; y, los pafiales de materias textiles estan clasificados en la
clase No. 5; por citar los ejemplos mas relevantes.

4.1.10. Clase Niza y Detalle Clase Niza

El examinador debe verificar que los productos sefalados en “Detalle Clase Niza” correspondan a la clase
internacional escogida, debiendo guardar relacién, ademas, con el tipo de signo; de observar inconsistencias,
proceder conforme a lo sefialado en las Politicas y Directrices del examen de forma de Signos Distintivos.

Se verificard que, en marcas de productos, se sefalen los productos comprendidos entre las clases
internacionales No. 1 y 34; mientras que, en las marcas de servicios, se deberan escoger y detallar las
prestaciones encasilladas entre las clases internacionales No. 35 y 45; en ningln caso, se podran escoger mas
de una clase internacional, ni seiialar productos o servicios encasillados en dos o mas clases internacionales,
en ese caso, se solicitara una aclaracién al solicitante.

El examinador observard que el detalle clase Niza no contenga:
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e Marcas registradas

e Nombres de personas

e Adjetivos calificativos del producto o servicio

e En el caso de marcas de productos, actividades mercantiles, verbos en la descripcién del producto

n o« n ou

produccién”, “procesamiento”, “industrializacion” e

” ”n u

como “elaboraciéon”, “fabricacion”, “venta”,
“intervencién”, son inherentes al producto reivindicado.

” u,

e Expresiones como: “accesorios”, “y demas” o “etc.” son términos que deben ser especificados
e Nombres de variedades vegetales protegidas

En caso de nombres comerciales, el detalle deberd iniciar con la frase “Actividades comerciales relacionadas
con (...), refiriéndose a un establecimiento comercial.

4.1.11. Lemas comerciales.

El examinador debera verificar que, en el caso de lemas comerciales, la naturaleza del signo es denominativa,
no adjuntarse logotipo y tampoco sefialarse productos, servicios o actividades.

Debe seialarse la marca a la que acompaniara el lema comercial
En caso de inconsistencias, el examinador debera notificar al solicitante para aclarar.
4.1.12. Descuentos

El examinador debe verificar que el solicitante adjunte el Certificado de descuento otorgado por la Unidad
Financiera, otros documentos no facultan el descuento.

En ese caso o de presentarse un certificado vencido, el examinador debe notificar al solicitante para que
realice el trdmite respectivo y adjunto el certificado vigente.

4.1.13. Abogado Patrocinador
Contar con un abogado patrocinador es facultativo, no es obligatorio para presentar una solicitud de registro.
5. Término para realizar el examen de forma

La solicitud debe ser analizada por el examinador de forma, dentro de los quince dias habiles contados a partir
de la fecha de presentacién —fecha que el sistema asigna automaticamente, una vez que el usuario da STAR
PROCESS—-, de conformidad a lo establecido en la norma comunitaria y nacional.

6. Publicacion en la Gaceta de Propiedad Industrial

La solicitud es enviada a la publicacién de la Gaceta de Propiedad Intelectual una vez que ha superado el
examen de forma respectivo; las gacetas se publican de manera quincenal y mensual.

7. Modificaciones a la solicitud presentadas antes de la publicacién

Las modificaciones realizadas a la solicitud inicial, no requieren el pago de una tasa, solamente proceden
cambios no sustanciales del signo.

Si el cambio se refiere al solicitante, se debera realizar el tramite de transferencia, cambio de nombre o cambio
de domicilio, segln corresponda, a través de nuestro sistema en linea pagando la tasa respectiva.

8. Auvisos oficiales
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En el caso de errores en la publicacion, se procederd a una nueva mediante el envio de la solicitud a avisos
oficiales.

9. Contestacion a las notificaciones
El usuario debera contestar a las notificaciones conforme al Instructivo para subir escritos al sistema en linea.

Vale advertir que el sistema no contiene una alerta que le informe al examinador que se ha presentado la
contestacion, el examinador debera verificar periddicamente si los tramites a su cargo tienen una contestacion
a la notificacién realizada.

Si la contestacion cumple con el requerimiento realizado mediante providencia, se envia a la publicacion
qguincenal o mensual de la Gaceta de Propiedad Intelectual.

10. Abandono de la solicitud

En el caso de que el solicitante no de contestacién al requerimiento realizado mediante providencia, si no lo
hizo de manera correcta o fue presentada de manera extemporanea, es decir, fuera del tiempo concedido al
efecto, el examinador podra declarar el abandono.

A fin de verificar si existe o no contestacion al requerimiento, el examinador verificara lo mencionado en los
listados que para el efecto serdn enviado desde la Unidad de Desarrollo Tecnoldgico y en el mismo sistema.

Se envia a la revision y firma del Director Nacional; de encontrar alguna observacién el Director Nacional
devolvera el trdmite a la bandeja del examinador, quien debera realizar las correcciones pertinentes y devolver
al director o su delegado.

11. Desistimiento de la solicitud

El solicitante puede solicitar el desistimiento del registro de la marca, en cualquier momento del tramite.

El desistimiento se lo hace a través del sistema on line, ingresando a la solicitud y se toma la opcidn
desistimiento, una vez que se despliega el formato se debe colocar la fecha del mismo donde sea pertinente.
Entendiéndose que el examinador debe revisar si quien solicita el mismo es el titular de la marca o la persona
debidamente autorizada.

El examinador elabora el proyecto de resolucion y lo envia al Director Nacional de Propiedad Industrial para
la revision, firma y notificacion, correspondientes.
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