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Zurita Naranjol

HIPOTESIS

Nuevos juicios, propositos o respuestas relacionadas que se desprenden de conocimientos
probados (normas legales vigentes) y las consecuencias practicas o efectos.

1.- La aplicacion de las Garantias Constitucionales aseguran que la intervencion estatal en la
economia garantiza el orden econémico-social.

2.- La legislacion ecuatoriana no protege al inversionista en materia de Propiedad Intelectual
y al creador de productos o servicios, se evidenciara la desproteccion de sus derechos.

3- Las normas procesales y sustantivas referentes a la tutela administrativa para configurar el

alcance de la proteccion de los signos tridimensionales requieren de reformas.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Profundizar en la dimension y naturaleza sobre los signos tridimensionales en el Ecuador y
proponer alternativas de reforma que coadyuven al mejoramiento de la aplicacion de Ley de

Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Objetivos Especificos

a) Investigar la doctrina, jurisprudencia y casuistica nacional e internacional para realizar un
analisis del tema de esta investigacion.

b) Establecer por medio de que via se va a dar la tutela correspondiente a los signos
tridimensionales.

c) Establecer parametros con los que se pueda proporcionar una tutela juridica en el Ecuador
hacia los signos tridimensionales con un alcance funcional y real efectivo.

e) Establecer mecanismos de proteccion a los signos tridimensionales y su aplicacion en el
Ecuador mediante propuestas de reforma legislativa.

f) Diferenciar cuando se protege a los signos tridimensionales por el derecho de patente,

cuando por la del derecho marcario y cuando por derechos de autor.
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ANTECEDENTES

Mediatos e Inmediatos.

La Propiedad Intelectual ha tenido varios procesos en concordancia con la evolucion
de la sociedad, de sus necesidades y avances, es por esos motivos que se ha realizado varios
cambios en las legislaciones tanto nacionales como internacionales con el fin de regular todo
en cuanto a creaciones de bienes, servicios y productos se refiere.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones,
obras literarias y artisticas, simbolos, nombres, iméagenes, dibujos y modelos utilizados en el
comercio, en base a esto, la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, aprobada por
la ONU, reconoce como un derecho fundamental la proteccion de las creaciones intelectuales
y designa al Estado como su defensor.

En el mundo existe un organismo especializado del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas, desde 1967, OMPI o WIPO — por sus siglas en inglés-, su objetivo es
desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.l.) internacional, que sea equilibrado y
accesible y recompense la creatividad, estimule la innovacion y contribuya al desarrollo
economico, salvaguardando a la vez el interés pablico. Nuestro pais como miembro de este
organismo internacional goza de todos los Derechos que se concede a los integrantes y debe
cumplir con todo lo convenido.

Por la época del siglo XIX no se ha encontrado entre los antecedentes ecuatorianos

una reglamentacion legal en materia de marcas, pues aun cuando existia un comercio
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organizado ejercido por los ciudadanos, no existia ningun control que implique distincién de
creacion o invencion de productos o servicios, ni castigo por la alteracion o la falsificacion de
los mismos.

En razon de eso, existian en diferentes estamentos gubernamentales areas
especializadas que administraban estos derechos; asi por ejemplo Derecho de Autor estaba
bajo la responsabilidad del Ministerio de Educacion, la propiedad industrial bajo la batuta
del Ministerio de Industrias y las Obtenciones Vegetales regidas por el Ministerio de

Agricultura.

En el siglo XX, el 19 de mayo de 1998 que se crea un solo organismo con el fin de
agrupar todas las areas de la proteccion a la creacion y es cuando se publica en el Registro
Oficial No. 320, en la nueva Ley de Propiedad intelectual, la instauracion del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI que “...ejercerd las atribuciones y competencias
establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual... sera considerado como la oficina nacional
competente para los efectos previstos en las decisiones de la Comision de la Comunidad

Andina.”.

Sin embargo, fue en 1999 cuando empez6 a operar el Instituto como tal, de ahi en
adelante se han dado varias transformaciones tendientes a conformar una entidad solida,
adaptable a los cambios del mundo que sin perder su esencia busca la excelencia en defensa

de los derechos de Propiedad Intelectual.

Por otra parte, el concepto de propiedad era restringido con respecto al derecho
romano, ya que mientras, el ius utendi, fruendi y abutendi, era inherente a los ciudadanos, y

constituia un privilegio, pues la “plena interpotestas” correspondia solamente al monarca. Al
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romano le era licito disponer de sus propiedades sin limitacion alguna, podia transmitirlas en
todo o en parte por donacion, o enajenarlas o darlas en usufructo a quien mejor le pareciera,
aun cuando seguia por voluntad propia las tradiciones y costumbres del caso,’

En un principio en la Epoca Colonial, en la Nueva Espafia no existié una libre
competencia entre comerciantes, de marca que se hicieran necesarias las marcas para
distinguir los productos de los de algin competidor, pues los espafioles controlaron todo el
comercio internacional; llenaron América de productos exclusivamente espafioles y con base
en transacciones casi domésticas, que no requerfan principios juridicos complicados.?

Sin embargo, durante ese periodo, aparecieron los sellos de los objetos de plata, por
Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de noviembre de 1526, la misma que
sefialaba sin limitacion, indios, negros o espafioles, podian y debian trabajar en las minas,
como cosa propia, pagando Unicamente el quinto real. Con tal estimulo, pronto se abrieron
minas y comenzo la extraccién de los metales preciosos necesarios para satisfacer la creciente
demanda de crucifijos y alhajas y calices que eran requeridos por el clero, con el fin de
exteriorizar el espiritu religioso de la época, asi como para satisfacer los gustos de los sefiores
encomenderos, de funcionarios y pobladores y sobre todo, para calmar los incesantes apuros
econémicos de la monarquia.?

En general se puede considerar como valida la utilizacion de marcas de fabrica
recién en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que anteriormente sélo se habian utilizado

sellos para distinguir orfebreria en oro y en plata, para identificar ganado. Por ejemplo en lo

! David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, edicion del autor, 1960, pag. 5, citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre
derecho y el derecho positivo, México, 1949, pag.; 49.

2 Lucio Mendieta y Ndfiez, El problema agrario en México, Porr(ia, México, 1974, P4g. 15.

® David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, edicion del autor, 1960, pag. 5, citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre

derecho Mexicano y el derecho positivo, México, 1949, pag.; 49.
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relacionado con las marcas relativas a la pirateria era necesario que el platero que necesitare
oro o plata debiera conseguirlo de los oficiales reales, en las cajas de quinto. Y al estar
acabada la pieza se llevaba para que los ministros le pusieran el diezmo correspondiente, y el
creador debia reconocer la pieza con el fin de que el la marcara con la marca sello o logo de
su nombre. Asi mismo las marcas con relacion en las corporaciones monasticas en el siglo
XVII empezaron a usarse las marcas de fuego, realizadas con hierro o bronce calentados al
rojo vivo, que se plasmaban en los cortes superior e inferior de los libros. Con tales marcas se
daba a conocer la procedencia de un libro de las bibliotecas. En ese sentido los papas Pio V' y
Sixto V emitieron sendas bulas papales en las que se excomulgaban a los que robaban libros
de las bibliotecas, de ahi naci6 la necesidad de identificarlos con una marca. Estas marcas
sentaron un precedente para distinguir las impresiones, contenidas actualmente en la clase 16
de la Clasificacién Internacional de Niza.

Carlos Vifiamata Paschkes afirma que en ese sentido “el Ecuador se encontraba
sometido a la legislacién espafiola donde las normas vigentes en Espafia eran aplicadas en
nuestro pais. Hasta fines del siglo XVIII prohibié Espafia a sus colonias ultramarinas el
comercio con estados no espafioles, solo los mercados espafioles podian acceder al mercado
latinoamericano®.

Las normas sancionadas por Esparfia siguieron teniendo vigencia en nuestro pais. Y es
La Constitucion de 1979° que se reconoce a la propiedad y que erréneamente no se incluyé a

la propiedad intelectual como tal en la SECCION Il1, que define a la propiedad en el Articulo

48:

* Publicado el 12 de octubre de 1778. Sobre el tema véanse, por ejemplo, J. Mufioz Pérez, “La publicacién del Reglamento de comercio libre
a Indias de 17787, Anuario de Estudios Americanos, 4 (1947), pp. 615-664; A.M. Bernal (coor.), El “comercio libre” entre Espaiia y
América Latina, 1765-1824 (Madrid, 1987); y A. Garcia-Baquero, El Libre Comercio a examen gaditano: Critica y opinion en el Cadiz
mercantil de fines del siglo XVIII (Cadiz, 1999).

® Viflamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual. -4ta edicion, 2009. Pagina 217.

® Decreto Supremo 000, Registro Oficial 800 de 27 de marzo de 1979.
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“La propiedad en cualquiera de sus formas, inclusive la privada, constituye un
derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organizacion de su economia cuando
cumpla su funcién social. Esta, debe traducirse en una elevacion y redistribucién del ingreso,
que permita a toda la poblacién compartir los beneficios de la riqueza y el desarrollo”’, en
este orden de ideas en el afio 1998% en nuestra Constitucién, se puede encontrar una
legislacion que en los Articulos 30 y 31 de nuestra antigua carta magna, aunque tardiamente
ya se dio un reconocimiento constitucional tanto al derecho de propiedad como al derecho de
propiedad intelectual, en la Seccion primera de la propiedad que dice lo siguiente en el
Articulo 30:

“La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su funcién social,
constituye un derecho que el Estado reconocera y garantizara para la organizacion de la
economia. Deberd procurar el incremento y la redistribucion del ingreso, y permitir el
acceso de la poblacion a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

Se reconocera y garantizara la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de
conformidad con los convenios y tratados vigentes.

Articulo 31.- El Estado estimulard la propiedad y la gestion de los trabajadores en las
empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos.
El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda a los trabajadores, sera pagado

en dinero o en acciones o participaciones, de conformidad con la ley. Esta establecera los

" Constitucion del Ecuador dada en el Palacio Nacional, en Quito, a 7 de diciembre de 1977.
8 publicado en Registro Oficial No 1 de 11 de agosto de 1998.
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resguardos necesarios para que las utilidades beneficien permanentemente al trabajador y a

su familia”.®

En concordancia con los derechos de propiedad intelectual en la Constitucion Ecuatoriana de
1998 se cred la Ley N° 83 de 8 de mayo de 1998 de Propiedad Intelectual Ecuatoriana’®, y es
asi que adicionalmente se cred por Decreto N° 508 de 25 de enero de 1999, el Reglamento a

la Ley de Propiedad Intelectual™*.

Con anterioridad se dieron las siguientes reformas en la época mencionada, en las
Disposiciones Finales se consigndé que: “La Ley Propiedad Intelectual, por su caracter
especial prevalece sobre cualquier otra que se le oponga™. "Segun lo que establece el Articulo
378 de la mencionada Ley, y quedan derogadas todas las disposiciones legales o
reglamentarias que se opongan a la misma, y de manera expresa las siguientes normas que
fueron anteriormente notificadas al Consejo de los ADPIC** mediante nota 4-7-16-98 de 1 de
abril de 1998, que en su Anexo 1 mencionaba lo siguiente: 1) Ley de Derechos de Autor,
publicada en el Registro Oficial N°149, de 14 de agosto de 1976; El Decreto Supremo N°
2821 (sobre los Productores de Fonogramas), publicado en el Registro Oficial N° 735, de 20
de diciembre de 1978, asi como su reforma contenida en la Ley N° 161 (Ley contra la
Pirateria Musical), publicada en el Registro Oficial N° 984, de 22 de julio de 1992; vy, El
Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, publicado en el Registro Oficial N° 495, de 30 de
diciembre de 1977; y todos los deméas Decretos Ejecutivos o Acuerdos Ministeriales

relacionados con la materia que de cualquier forma se opongan o resulten incompatibles con

® Constitucion del Ecuador de 1998. La presente Constitucién codificada, aprobada hoy 5 de junio de 1998, en Riobamba -ciudad sede de la
fundacion del Estado ecuatoriano en 1830-, que contiene reformas y textos no reformados de la actual, entrara en vigencia el dia en que se
posesione el nuevo Presidente de la Republica en el presente afio 1998, fecha en la cual quedara derogada la Constitucién vigente.

10 Fecha de entrada en vigor del texto original:19 de mayo de 1998, RO No 1 de 11 de agosto de 1998

2 El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
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las disposiciones de la nueva Ley. 2) Ley de Marcas de Fabrica publicada en el Registro
Oficial N° 194, de 18 de octubre de 1976; 3) Ley de Patentes de Exclusiva Explotacion de
Inventos, publicada en el Registro Oficial N° 195, de 19 de octubre de 1976; y 4) Asimismo,
la Disposicion Transitoria Primera de la nueva ley sefiala que 'Hasta que se expidan los
reglamentos correspondientes, continuaran aplicandose los Reglamentos o las Decisiones de
la Comision de la Comunidad Andina, en cuanto no resulten incompatibles con las

disposiciones de la presente ley”*.

En referencia a lo mencionado, se puede evidenciar que las leyes en el Ecuador sobre
propiedad intelectual han tenido una lenta evolucion debido a que los legisladores estan
dejando de lado esta materia, ya que no toman en cuenta el desarrollo que la misma ha venido
teniendo, y conjuntamente no se ha provisto el hecho de que los empresarios también tienen
un avance y es por eso que hay la capacidad de que se oferten mayor cantidad de productos

y servicios en el mercado.

Normativa Vigente

Actualmente como se ha dicho en el Ecuador se aplica la Ley de Propiedad
Intelectual™*, la misma que necesita varios cambios que vayan en conformidad con la realidad

actual.

3 Ley de Propiedad Intelectual (Codificacion N° 2006-013)

1 Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de mayo de 1998.
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En este contexto se sefiala que la Propiedad Intelectual como tal se define en dos
sentidos el primero es en cuanto a lo que es Propiedad es asi que el titular de la propiedad
tiene libertad para utilizarla como desea, siempre que ese uso no infrinja la ley, y para
impedir a terceros que utilicen asi ese objeto de su propiedad y el Diccionario Juridico de
Cabanellas define a la propiedad como el derecho o facultad de gozar de una cosa con
exclusion del ajeno arbitrio y de reclamar la devolucién de ella si esta en poder de otro.™ De
la misma forma el Diccionario Juridico de Cabanellas define a la palabra intelectual
“perteneciente o relativo al entendimiento™®.

Por lo que la expresion en su totalidad, es decir “propiedad intelectual” se refiere a los
tipos de propiedad que son el resultado de creaciones e invenciones de la mente de los seres
humanos y de su intelecto.

Es decir, el derecho de propiedad goza de una caracteristica importante que es la que
su titular puede usarlo de manera exclusiva, como lo crea conveniente, y principalmente
ninguna otra persona puede hacer uso de forma legitima de sus derechos sin la previa
autorizacion del su titular.

Actualmente, la Constitucion de la Republica del Ecuador vigente menciona de forma
expresa en su Seccion Segunda Tipos de Propiedad en su Articulo 322 “Se reconoce la

propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale la ley. Se prohibe toda

forma de apropiacion de conocimientos colectivos, en el ambito de las ciencias, tecnologias y

15 Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Juridico Elemental, Edicion Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo
Cabanellas de las Cueva- Editorial Heliasta. Pagina, 218
18 Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Juridico Elemental, Edicion Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo
Cabanellas de las Cueva- Editorial Heliasta. Pagina, 115



Zurita Naranjol1l
saberes ancestrales. Se prohibe también la apropiacion sobre los recursos genéticos que
contienen la diversidad biolégica y la agro-biodiversidad "

Asi mismo, la OMPI hace un listado de los derechos en relacion con todo lo que
protege la propiedad intelectual que son: “las obras literarias, artisticas; las interpretaciones
de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las
emisiones de radiodifusion; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los
descubrimientos cientificos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fabrica, de
comercio y de servicio, asi como los nombres y denominaciones comerciales; la proteccion
contra la competencia desleal y “todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual
en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico”*® .

Por lo tanto, se puede decir que la propiedad intelectual basicamente protege todas las
invenciones, autorias, la posesion de las creaciones ya sean estas de cualquier tipo. Esto
acarrea que se proteja todos los derechos de los creadores, por lo que cada vez que
compramos esos bienes protegidos, parte de lo que pagamos vuelve al propietario como
recompensa tanto por el tiempo, el dinero, el esfuerzo y en general todos los recursos que se
han invertido en la creacion de su obra.

Con el pasar de los afos, tal proteccion ha dado lugar al desarrollo de industrias, y
con ello el mejoramiento de lo que las mismas crean.

Es necesario que se tome en cuenta que por varias razones administrativas e

histdricas, la propiedad intelectual es abordada generalmente en el marco de lo siguiente:

17 Constitucion Politica del Ecuador 2008, Lunes, 20 de octubre de 2008 - R. O. No. 449.
18 Convenio que establece la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967; Articulo 2,
punto viii.



1)

2)

3)

4)

5)

Zurita Naranjol12

Las obras literarias, artisticas y cientificas, por ejemplo, un libro.
La proteccion de esta propiedad se rige mediante legislacion relativa al Derecho de

Autor.

Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusion, por ejemplo, los
conciertos musicales.
La proteccidon de esta propiedad se rige mediante legislacion relativa a los Derechos

conexos al derecho de autor.

Las invenciones, por ejemplo, una nueva forma de motor de chorro.

La proteccién de las invenciones se rige mediante legislacion relativa a las Patentes.

Los dibujos disefios y modelos industriales, por ejemplo, la forma de una botella de
gaseosa, una silla. Los Dibujos Industriales pueden estar protegidos por sus propias
legislaciones especializadas o por la legislacion en materia de propiedad industrial o de

derecho de autor.

Las Marcas, los nombres y designaciones comerciales, por ejemplo, los logotipos o los
nombres de un producto que tiene un origen geografico Unico como la Colonia. Porque la

proteccion se otorga normalmente mediante las diversas legislaciones.
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6) La proteccion contra la competencia desleal, por ejemplo, reivindicaciones falsas contra
un competidor o imitacién del producto de un competidor con miras a engafiar a un

cliente.

Por la clasificacion que se ha realizado, se puede inferir que este tema de investigacion estara

basado en lo que se refiere a Marcas.

Los dos principios en los que se basa la propiedad intelectual son los que se menciona a
continuacion:
e Los creadores de la Propiedad Intelectual pueden adquirir derechos como resultado de
su creacion.
e Los derechos concedidos a esa obra pueden ser objeto de una cesién o de una licencia

a terceros.
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.  LAS MARCAS

1. Breve Historia del Derecho de Marcas

En tribunales espafioles’® se ha definido a la marca en una esfera general de los
Ilamados derechos absolutos o de exclusion, confiriendo a su titular un poder para su
explotacion exclusiva.

Los juristas Beier y Reimer®® dan una definicién en donde se incluyen todas las clases
de marcas reconocidas en los derechos marcarios: “constituye una marca todo signo o medio
material que pueda servir para distinguir mercancias, productos o servicios de una persona
fisica 0 moral, de las mercancias, productos o servicios de las demas. %

Asi mismo, el Articulo 12 de la de la Comunidad Econémica Europea, define la marca de la
siguiente forma: “Pueden constituir marcas todos los signos susceptibles de representacion
grafica, especialmente las palabras, que comprenden los nombres de las personas, los
dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representacion, a condicién de
que tales signos sean aptos para distinguir los productos o los servicios de una empresa de
los de otras empresas 22

De esto se deriva que cualquier signo o combinacion de signos que permitan

distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse

1% Sentencia del Tribunal Superior de Espafia del 23 de marzo de 1945.

2 «Estude preliminare en vue dune definition internationale de marque™, en La propiete industrielle, 1995. Op., cit., pags., 117 y 118,
citando a F.R. Beier y A. Reimer,

2 «Estude preliminare en vue dune definition internationale de marque”, en La propiete industrielle, 1995. Op., cit., pags., 117 y 118,
citando a F.R. Beier y A. Reimer,

2 Articulo 12 de la a Comunidad Economica Europea
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suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se
apliquen, frente a los de su misma especie o clase.

Con respecto a lo dicho, y en concordancia con lo sostenido por Barrera Graf®

» que
“una marca se define como el signo exterior, generalmente es facultativo, original, nuevo,
independiente, licito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica
0 expende una persona moral o fisica, o de los servicios que presta dicha persona moral o
fisica, lo que constituye una garantia para el consumidor, y en efecto una tutela para el
empresario y un medio de control para el Estado™?.

En el Derecho de Marca se basa en los bienes inmateriales, debido a que no existen
un bien se sea sensible y por lo tanto se debe materializar en algo que sea tangible y
consecuentemente pueda ser percibido por los sentidos del ser humano.

En general, las marcas han sido utilizadas para facilitarle al consumidor la
identificacion de un bien o servicio, y a su vez para identificar tanto su proveniencia. Por lo

que, una marca podria ser considerada como una gran herramienta de comunicacion para asi

poder atraer cada vez a mas consumidores.

Y por lo antes mencionado cabe referirse a lo que los tribunales espafioles®® han
definido y es que la marca en una esfera general de los llamados derechos absolutos o de

exclusion, le confirieren a su titular un poder, para su explotacion exclusiva.

% Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porrda, México, 1987, pags. 282 y 285 a 293.
2 Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porriia, México, 1987, pags. 282 y 285 a 293.

% Tribunal Superiorde Espafia, del 23 de marzo de 1945. Tribunal Superiorde Espafia.
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1. Naturaleza del Derecho de Marcas

El derecho de marcas es importante en la sociedad ya que regula las actividades
comerciales por la creciente competencia entre las compafiias que tienen un alto desempefio
en sus negocios y a su vez por el incremento en la comercializacion de sus nuevos productos.

La proteccion de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones
industriales y de las creaciones artisticas. Estos signos tienen por fin acercar al consumidor,
recomendar los productos o el comercio de un establecimiento. Es necesario evitar que los
competidores usurpen los distintivos tomados o creados por empresarios.?®

Se considera la marca como un derecho absoluto que confiere a su titular poder
exclusivo para proveer de marcas a los productos y servicios para los cuales aquellas fueron
depositadas y poner dichos objetos asi marcados a disposicion del publico; también se le da
un poder para transferir a otros la misma marca y en ultima instancia de prohibir su uso y tal
facultad.?’

Citando lo mencionado por el Doctor Carlos Vinamata Paschkes que sostiene “Se
puede analizar la naturaleza de la marca desde dos puntos: desde el punto de vista del
consumidor y desde el del titular. En el primer punto la marca es un "objeto"”, ya que es
aquella cosa que distingue a un producto frente al publico y esto es la marca desde un sentido

objetivo; en el segundo caso, la marca es un "derecho™ sobre el "objeto”, un derecho del

% Antonio Amor Fernandez, La propiedad industrial en el derecho internacional, Nauta Madrid, 1965, pag., 115, citando a G. Bry., La
propieta industrielle, literaire et artistique, Requeil, Paris, 1914.
%" Tratado de la propiedad industrial, Reus, Madrid, 1913. Op. Cita, pag. 120, citando a A. Ramella,
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empresario para distinguir su producto frente al publico, con aquella cosa, de un sentido
subjetivo™?® .

La definicidn objetiva de la marca, tiene tres elementos esenciales:

1.- Es una cosa, ya que puede ser percibido por los sentidos;

2.- Es distintiva porque se diferencia de los mismos productos que hay en el mercado por el

Consumidor ya que es el sujeto pasivo que recibe la informacion;

3.- Es un producto ya que puede ser un producto, o bien material o un servicio.

Consecuentemente, en caso de que algin elemento de los mencionados faltare, el
producto no es marca, Y, si algin dia lo fue, deja de serlo. Por ejemplo, la comercializacion
de una marca termina por desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, si
no hay producto, porque nunca se elabord, la marca se desvirtGa. Equivale a que si no
existiese publico que conozca del producto y de la marca, entonces esta no tendria razén de
ser”?®,

Por otra parte, el jurista Carlos Fernandez-Novoa sostiene que: “Al consolidarse en el
siglo XIX la concepcion de la marca como objeto de un derecho subjetivo *°, la doctrina se
esforzd por asignar al derecho de marca una naturaleza juridica determinada. Los esfuerzos

en este punto mas destacados fueron realizados por la doctrina europea del Gltimo tercio del

siglo XIX y de las primeras decadas del siglo XX: doctrina que utilizaba, obviamente el

% \/iflamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual. Pag. 341 -4ta edicién, 2009.

# Vifiamata Paschkes, Carlos. La propiedad intelectual., 4ta edicion.- México. 2009. Pags. 315,316.

% E| derecho subjetivo son las facultades o potestades juridicas inherentes al hombre por razén de naturaleza, contrato u otra causa
admisible en derecho. Un poder reconocido por el Ordenamiento Juridico a la persona para que, dentro de su &mbito de libertad actie de la
manera que estima mas conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses junto a una correspondiente proteccion o tutela en su
defensa, aunque siempre delimitado por el interés general de la sociedad. Es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite
efectuar determinados actos, un poder otorgado a las personas por las normas juridicas para la satisfaccion de intereses que merecen la tutela
del Derecho.


http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_Jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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método jurisprudencial de conceptos®. Este proceso de construccién juridica se extendid,
logicamente, a los restantes derechos de propiedad industrial: patentes de invencion; modelos
y dibujos industriales. A fin de encuadrar adecuadamente estos derechos, la doctrina europea
elaboro dos nuevas categorias juridicas: los derechos de la personalidad y los derechos sobre
los bienes inmateriales®,

“Por contraste con el derecho de patente, cuya calificacion como derecho sobre un
bien inmaterial fue undnimemente admitida, con respecto a la calificacion del derecho de
marca surgid, en cambio, un animado debate en cuyo seno se dibujaron dos tesis
contrapuestas: una primera tesis que configura el derecho de marca como un derecho de la
personalidad (sub B); y una segunda tesis que incluye el derecho de marca dentro de la
categoria de los derechos sobre los bienes inmateriales (sub C)”** .

En cuanto a lo mencionado Carlos Fernandez-Novoa afirma que: “Debe destacarse
singularmente que el debate sobre la naturaleza juridica del derecho de marca no tiene tan
solo un alcance dogmaético. Al contrario, la calificacion de la marca como objeto de un
derecho de la personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial repercute visiblemente
sobre importantes cuestiones entre las que ocupan un lugar destacado las siguientes: la

admisibilidad de la cesion de la marca y —en caso afirmativo-el sistema de cesion (vinculada

a la empresa o libre); y la dependencia o independencia existente entre el derecho de marca

% Sobre este punto vid. K. LARENZ, Metodologia de la ciencia de Derecho, pp.39 ss.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pags. 147. Citando a Vid. DOELEMEYER Y KLIPPEL, Festschrift
GRUR, t. I, p. 222. KLIPPEL recuerda que la categoria de los derechos de la personalidad fue construida dogmaticamente por Karl GAREIS
que designaba estos derechos con la expression Individualrechte. KLIPPEL recuerda asi mismo (pp. 227 ss.) que la aportacion decisiva
sobre la categoria de los bienes inmateriales se debe a Josef KOEHLER. KLIPPEL subraya acertadamente (pp. 228-229) que una vez
formuladas las nuevas categorias de los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmateriales, se inicio una animada
polémica acerca del encuadramiento de los derechos de patentes, modelos, marcas, etc. En una u otra categoria.

* Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pags. 147.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pag. 148.
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reconocido en el pais de origen y los derechos de marca protegidos en terceros paises. Por
esta razdn, parece aconsejable exponer de manera sintética las sucesivas teorias elaboradas —
principalmente por la doctrina alemana-acerca de la naturaleza juridica del derecho de

marca”>,

En relacion a esto cabe citar lo afirmado por las Abogadas Maria Antonia Hevia
Roman y Lorely Pérez Vega en su documento sobre Derecho de Marcas que se refiere a “El
derecho de marcas: naturaleza juridica y objeto de regulacion se refieren a que inicialmente la
marca como derecho subjetivo fue desarrollandose por la doctrina, fundamentalmente la
alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes

inmateriales”®.

“En la primera de las vertientes se consideraba la marca como un derecho de la
personalidad, el mismo que se afianza por la vinculacion entre el signo y su titular, como si
fuera una relacién juridico personal, no pudiendo ser en consecuencia transmisible ya que la
marca como rasgo caracteristico de la persona es inseparable de ella, salvo en los casos de
transmision de la empresa como excepcion, por cuanto la personalidad del titular de la marca
persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario. Esta concepcion tambiéen

quedaba entroncada con el principio de la universalidad en el sentido de que el derecho de

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pag. 148.

% Mcs. Maria Antonia Hevia Roman y Lic. Lorely Pérez VVega, Posicionamiento y marcas 31de Agosto del 2009.


http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segposmar.htm
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marcas tenia un ambito universal siendo aplicables las normas juridicas del Estado donde la

marca tiene su origen, a todos los demas estados™’.

En este sentido “el principio nacido en la doctrina europea vio la luz por vez primera en
1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo de Espafia hasta la década del 20, periodo en

que comienza a tomar fuerza el caréacter de bien inmaterial de la marca*®,

“La concepcion de la marca como un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada
por la doctrina en el sentido de una vinculacion mucho mas débil entre el titular de la marca y
los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o
nacionalidad de la marca a tono con la soberania de cada Estado, y es ademas trasmisible a

terceros”>>.

Por otra parte, a decir del mismo Carlos Fernandez-Novoa donde afirma que “La
construccién dogmatica de la marca como objeto de un derecho de la personalidad ha sido
formulada por el eminente industrialista aleméan Josef Kohler. En su obra inicial sobre el
Derecho de marcas publicada en 1884“°, Kohler realiza la conocida afirmacion de que la
relacion entre una persona y un producto visible de la marca es una relacion de naturaleza
juridico-personal: es la manifestacion de la actividad creadora del productor. En este mismo

sentido KOHLER dice que a diferencia de las creaciones artisticas o técnicas, la marca no

% Naturaleza juridica y regulacion de las marcas- Sitio Web “http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-
marcas.htm” Idioma espafiol.

% Mcs. Maria Antonia Hevia Romén y Lic. Lorely Pérez VVega, Posicionamiento y marcas 31-08-2009

¥ Oscar A. Colmenares D. Posicionamiento y marcas, sitio web “http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-
de-las-marcas.htm” 06-07-2007. Idioma Espafiol.

0 Fernandez Novoa citando a Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Wurzburg, 1884. La segunda edicion de esta obra se publicé en 1910
en bajo el titulo Warenzeicherecht (Mannheim und Leipzig. 1910); en la misma KOHLER rectifica parcialmente sus tesis originarias.


http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segposmar.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
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constituye un bien independiente: es tan solo un signo que indica que ciertos productos
proceden de una determinada persona o empresa. Y aunque equipara basicamente la marca al
nombre de la persona fisica o al nombre comercial son, en su caso, las denominaciones
naturales de los productos, la marca es, en cambio, la denominacion arbitraria de un
producto*’: denominacién que de manera paralela a un seudénimo, es elegida libremente por
la persona que fabrica los correspondientes productos***3.

De la calificacion de la marca como derecho de la personalidad extrae KOHLER que “la
consecuencia de que in thesi la marca no es transmisible porque como rasgo caracteristico de
la persona, la marca es inseparable de la misma al igual que el nombre individual, el signo del
artista o el nombre comercial de la empresa*’. KOHLER opina, sin embargo, que el rigido
principio de la intransmisibilidad que es inherente a los derechos de la personalidad, tiene que
flexibilizarse en la hipdtesis de la marca. En este punto —dice KOHLER- hay que sentar una
excepcion en el sentido de admitir que la marca puede ser transferida al adquiriente de la
empresa®. Esta excepcion —afiade- esta perfectamente justificada porque la influencia de la
personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el
cesionario”*.

“Al estudiar el Derecho internacional de marcas, KOHLER se apoya asi mismo en “la

concepcidn de la marca como objeto de un derecho de la personalidad. KOHLER sostiene, en

“ Fernandez Novoa citando a Vid. KOHLER, ob. Cit.,, pp.157-158. En la nota 1 de la p. 157 KOHLER afiade que una marca
arbitrariamente elegida puede equipararse en cierto modo al nombre propio (Vorname) porque este también elige libremente: no viene
impuesto por las relaciones familiares preexistentes. .

*? Fernandez Novoa citando a Vid. KOHLER, ob. Cit., pp. 84-85- KOHLER subraya que, al igual que el seudénimo, la marca se convierte
en una denominacién de la personalidad tan solo a partir del momento en que el publico establece una asociacion mental entre el
correspondiente signo y la persona del empresario.

*® Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pég. 240.

“ Fernandez Novoa citando a KOHLER, ob. Cit., p. 229. Cfr. También p 227. En este Gltimo lugar KOHLER afirma radicalmente que noe s
posible una cesion stricto sensu dela marca: tan solo es posible una nueva adquisicion originaria de la marca que tenga lugar en el momento
en que se extinga la marca del anterior titular.

*> Fernandez Novoa citando a KOHLER, ob. Cit., p. 229.
*® Fernandez Novoa citando a KOHLER, ob. Cit., p. 229-230.
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efecto, que por ser un derecho de la personalidad, el derecho de marca no esta sometido a
ninguna limitacion territorial porque la fuerza espiritual del ser humano es territorialmente
ilimitada: el individuo in thesi puede ejercitar sus derechos con respecto a sus actividades en
cualquier espacio juridico®’.

De esta manera, KOHLER entronca la concepcion de la marca como objeto de un
derecho de la personalidad con la doctrina de la universalidad del derecho de marca, diciendo
que el derecho de la personalidad y, por ende, el derecho de marca existe potencialmente en
todo el mundo®®. A este propésito KOHLER subraya que por contraste con el derecho de
patente, que se circunscribe al territorio de cada Estado™.

En consecuencia el derecho de marca tiene un &mbito universal, aplicAndose en todos los
Estados las normas juridicas del Estado donde la marca tiene su origen. Y sefiala que la
proteccion de la marca en un pais extranjero constituye tan solo una extension territorial del
derecho de marca que ha nacido en el pais de origen de la misma™.

A juicio de KOHLER, del principio de la universalidad de la marca se deriva una
consecuencia ulterior; a saber: el derecho de marca puede ser infringido tanto en el pais de
origen como en un pais extranjero del mismo modo que ocurre con el honor o la buena

reputacion de una persona®’. A la tesis de KOHLER se adhirié un importante sector de la

doctrina alemana de las postrimerias del siglo XIX y comienzos del siglo XX. "2

*’ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Vid. KOHLER, ob. Cit., p. 229-230.

*® Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Vid. KOHLER, loc, cit., pp ob. Cit., KOHLER afiade que si este
postulado no es reconocido en todos los paises, esto se debe a la circunstancia de que el orden internacional se encuentra en una fase de
desarrollo incompleto.

9 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2 ED) KOHLER subraya (loc. cit) que existen tantos derechos de patente
independiente como Estados en los que la patente ha sido depositada.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Vid. KOHLER, loc, cit.,

* Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Vid. KOHLER, loc, cit., p. 446.

%2 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), pagina 226.
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Entre los autores partidarios de la concepcion propugnada por KOHLER, cabe citar a
ALLFELD, quien mantiene que la marca no se protege por si misma (como sucede en los
modelos industriales), sino tan solo en tanto que pone de manifiesto la relacion existente
entre una persona y un producto™.

Apoyandose en esta premisa, ALLFELD afirma que el derecho de marca es un derecho
de la personalidad (Individualrecht): garantiza la proteccion de la personalidad del titular en
la medida en que se exterioriza en la fabricacion y distribucion de productos®*.

Y de manera paralela a KOHLER, ALLFELD se inclina por el principio de la
universalidad de la marca, afirmando que la proteccion de una marca en un pais extranjero es
siempre accesoria de la proteccion de la marca en su pais de origen: la proteccion nacional de
una marca extranjera depende de la proteccion de la misma en el pais de origen, tanto en lo
que se refiere al nacimiento del derecho de marca como en lo que concierne a la subsistencia
del mismo™.

A la tesis de KOHLER se sumo igualmente SELIGSOHN en su conocido Comentario a la
Ley Alemana de Marcas de 1894°°. SELIGSOHN afirma que la proteccion juridica de la
marca se asienta sobre el derecho de la personalidad: del mismo modo que el nombre
individual y el nombre comercial, la marca tiene como meta el identificar a una persona,
concretamente al fabricante o distribuidor de un producto®’. SELIGSOHN subraya

explicitamente que el derecho de marca tiene no puede asimilarse a un derecho de patente o a

%8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2% ED), citando a Vid ALLFELD, Kommentar zu den Gesetze uber das
gewerbliche Urheberrecht, p. XXVI.

* Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid ALLFELD, ob. cit., p. XXVII.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid ALLFELD, ob. cit., pp. 688 y 690. ALLFELD indica
expresamente (p.692) que si extingue la proteccion de la marca en su pais de origen, se extinguird también la proteccién de la marca
extranjera en los otros paises.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SELIGSOHN, Gesetz zum Schutz der
Warenbezeichnungen, 2a ed. Berlin, 1905.

% Fernéndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.14.
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un derecho sobre un modelo porque estos derechos presuponen la existencia de una creacion:
presupuesto que no concurre en la hipétesis del derecho de marca®.

Y aunque reconoce el derecho de marca tiene un componente patrimonial, SELIGSOHN
sostiene, sin embargo, que por fluir del derecho de la personalidad, la transmisibilidad de la
marca esta sujeta a ciertas limitaciones>®. SELIGSOHN propugna asimismo el principio de la
universalidad de la marca, sefialando que por contraste con el derecho de patente que se
circunscribe al territorio de cada Estado, la marca emana del derecho de la personalidad v,
por consiguiente, no esta sometida a los limites territoriales de un Estado concreto®. Y
mantiene que la marca-al igual que el nombre individual y el nombre comercial- comprende
las actividades de una persona: actividades que se circunscriben al pais de origen ni a otro

espacio territorial determinado®”%.

2. Objeto del Derecho de Marcas

El objeto en las marcas esta constituido por todo signo visible que distinga productos
0 servicios de otros o de su misma especie o clase en el mercado.

El derecho de marcas en el proceso de su construccion juridica, fue desarrollado
bastamente por dos corrientes doctrinales. La primera que encuadraba al mismo dentro de un
derecho a la personalidad; la segunda encuadrandola dentro de los derechos sobre bienes

inmateriales. Definir el objeto regulacion juridica del derecho de marcas nos llevaria por el

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.14.-15. Debe resaltarse, no
obstante, que SELIGSOHN(p.15) afirma que a través de la proteccion de la marca y de las creaciones industriales se persigue una misma
finalidad: evitar que un tercero se apropie de los frutos del trabajo intelectual o de la actividad econémica de una persona. Lo que ocurre es
que esta finalidad se alcanza a través de vias diferentes.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.15.

8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.151.

¢ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Loc. Cit., p. 32.

2 FERNANDEZ, Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), pagina 328.
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camino de la segunda corriente doctrinal, la que alcanzo su mayor esplendor en la primera
mitad del siglo XIX, incorporandose desde éste punto de vista, en todas las legislaciones de
propiedad intelectual®.

Una marca basicAmente es un signo que se utiliza para poder distinguir tanto los
productos como los servicios que ofrece una empresa de los ofrecidos por otra. Donde, la
marca es un signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los
distingue de los productos de sus competidores.

Una marca puede estar representada por palabras, dibujos, letras, embalajes o
nameros, objetos, emblemas, slogans, etc.

Las marcas pueden ser de dos tipos; bidimensionales que corresponden a los
emblemas y también pueden ser tridimensionales, es decir compuestas por el embalaje de los
productos o por los mismos productos.

A manera de ejemplificar se citara varios ejemplos de lo que se considera como marca

a nivel multinacional:
Designaciones arbitrarias 0
o,
inventadas: Coca-Cola m
®
64

Palabras: Apple Applees

8 Sitio web “http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm” Idioma espafiol.

8 Sitio web “http://www.coca-cola.com.ec/es/index.html - Registro dado por la OMPI:
“http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1741.html”

% Sitio web: “http://www.apple.com” - Registro dado por la OMPI: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0064



http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.coca-cola.com.ec/es/index.html/
http://www.apple.com/
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Dibujos o simbolos: Lacoste Eg

LACOSTE _

Nombres: Ford

Letras: VW

Son dos las caracteristicas que principalmente deben tener las marcas; la primera es que
debe ser distintiva y la segunda es que no debe inducir al engafio. Por lo tanto, ser distintiva
implica que una marca debe tener la capacidad intrinsica de distinguir los productos. Y
generalmente mientras una marca sea distintiva no va a poder ser descriptiva, y de ser
descriptiva debe describir la identidad y el caracter de los productos o servicios. Del mismo
modo la marca puede inducir a engafio, cuando se les da a los productos caracteristicas que
obviamente no los tienen.

Para establecer el objeto a donde estd enfocado el derecho de marcas es necesario tomar

en cuenta cuales son los elementos més esenciales de las marcas como tal:

% Sitio web http://www.lacoste.com/#/stores-1342 - Registro dado por la OMPI:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0988

%7 Sitio web http://www.ford.com.ec/ Registro dado por la OMPI: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-
0059.html

% Sitio web http://www.volkswagen.com.ec/vwems/master_public/virtualmaster/es_ec.html Registro dado por la OMPI:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0142.html



http://www.lacoste.com/#/stores-1342
http://www.ford.com.ec/
http://www.volkswagen.com.ec/vwcms/master_public/virtualmaster/es_ec.html
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Signo exterior.- es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir
productos o servicios, por lo que debe ser facilmente perceptible por los sentidos:

oido, vista, tacto, gusto u olfato.

Generalmente facultativo.- por que la marca protege un interés de caracter privado,
que consiste en la proteccion al empresario de posibles actos de competencia desleal

de sus competidores, que pretenden desviar en su provecho la clientela ya adquirida.

Original.- porque individualiza el articulo o servicio respectivo en un signos
determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e
individualizar la mercancia. Por tanto, resulta conveniente conocer la jurisprudencia
en torno a marcas, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia Mexicano, que sostiene: “el criterio de la autoridad administrativa puede ser
censurado en el juicio de amparo, cuando parte de bases inexactas o no demostradas,
cuando no expresa argumentaciones 0 no cita preceptos legales, y cuando los
razonamientos del érgano administrativo son contrarios a las reglas de la l6gica y a las
méaximas de la experiencia. En el caso, resulta patente que no puede aprobarse, por ser
contraria a los principios logicos, la conclusion de que no es original cierta botella que
pretende registrarse, en virtud de que hay envases que, aunque no tienen las
caracteristicas de la marca propuesta, en conjunto cada uno de ellos tiene algunos de

los elementos de esa marca y, por tanto, todos los envases reunidos si tienen las
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caracteristicas de la marca de la quejosa. Esto es admisible, porque, con este criterio

podria haber una figura original”®®.

Nuevo.- Porque debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o

semejantes productos o servicios.

Independiente.- La independencia de la marca se da en dos aspectos: uno referente al

producto o servicio y otro en funcion de la territorialidad y son los siguientes:

1.- Referente al producto o servicio. Se individualiza al producto o servicio con
respecto a un signo determinado, ya que uno de los fines principales de la marca es
individualizar y diferenciar la mercancia.

2.- En funcién de la territorialidad. La marca se mantiene independiente del resto de
registros que se tramiten en otros paises, ya que no existe una marca con carcter

internacional, lo que ocasiona que se de el fenémeno de las marcas paralelas.

Es decir que las marcas estan regidas por un principio de territorialidad, del cual

deviene el de independencia y que esta consagrado en el Articulo 6 del Convenio de Paris

para la Proteccion de la Propiedad Industrial que dice lo siguiente:

“Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccion de la

misma marca en diferentes paises

1) Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de

comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacion nacional.

% Corte Suprema de Justicia de la Segunda Sala de México, Apéndice de Jurisprudencia 1975, Tercera Parte, pag. 659, 12°. Relacionada de
la Jurisprudencia “Facultades discrecionales, apreciacion del uso indebido de ella en el juicio de amparo”. Fuente: Seminario Judicial de la
Federacion, Sexta época, Tercera parte, vol. LXII1, pag. 34. Quejoso: Colgate Palmolive Company- R.2613/ 1961.
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2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Unién
en cualquier pais de la Unidn no podréa ser rehusada o invalidada por el motivo de
que no haya sido depositada, registrada o renovada en el pais de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Union, sera
considerada como independiente de las marcas registradas en los demas paises de la
Unién, comprendiéndose en ello el pais de origen”°.

f) Licito.- Porque debe ir conforme a la ley, la moral y consecuentemente con las buenas
costumbres.

g) Exclusivo.- porque es privativo para la persona que lo usa, ya que no es permitido que
otros productos iguales o semejantes la ostenten, ya que esto daria lugar a una competencia
desleal lo cual esta regulado por la Ley de Propiedad Intelectual.

h) Distintivo de los productos o servicios.- porque sirve para distinguir productos y servicios
unos de otros que ya se encuentran en el mercado para asi evitar confusion.

i) Que elabora, expende productos o presta servicios una persona fisica 0 moral.- en la
actualidad, por la gran apertura comercial internacional, la globalizacion y la necesidad de
competir tanto en mercados nacionales como internacionales, es asi que ha sido posible que
cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser titular de una o varias marcas al mismo
tiempo.

J) Una garantia para el consumidor.- porque el producto o servicio que se identifica con una
marca rene, por lo general, caracteristicas especificas de ese producto, que gustan o
molestan al consumidor, segin sea el caso. Se menciona que es una garantia, ya que el

consumidor puede valorar el producto por medio de su marca y adquirir el de su confianza, o

™ Convenio de Paris, Fecha: Adoptado el 20 de marzo de 1883 en Paris Revisado el 14 de diciembre de 1900 en Bruselas Revisado el 2 de
junio de 1911 en Washington D.C.
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bien denunciar ante las autoridades cualquier anomalia, en el caso de que se considere que ha
sido sujeto de algun perjuicio.

k) Una tutela para el empresario.- porque hace que los productos o servicios ofertados se
distingan de los demas, facilitandole con ello los medios para resaltar sus cualidades y
beneficios ante el consumidor y asi generar derechos de exclusividad frente a terceros que
elaboran o expenden la misma o parecida variedad de productos o que presten la misma o
similar variedad de servicios.

I) Un medio de control para el Estado.- porque a partir de las diferentes marcas, el Estado se
puede enterar del desarrollo econdémico-industrial y comercial que tiene el pais en un
momento dado, ya que una de sus finalidades es analizar los resultados de determinadas
actividades de trabajo y tratar de nivelar la balanza comercial (exportaciones vs
importaciones). Por medio de los registros marcarios, también podra conocer el movimiento
econodmico de las empresas y si predominan las marcas de propietarios de origen nacional o
extranjero.

Consecuentemente, con todo lo antes mencionado se puede decir que el objeto del
Derecho marcario es bastante amplio, y por supuesto se maneja en funcion de todas las
garantias que el registrar una marca conlleva, todo lo que protege el derecho marcario y sus
objetivos como tal. Donde el objetivo principal del derecho marcario es el de distinguir las
mercancias del fabricante o de un comerciante, ya que con la introduccion de la proteccion
marcaria se abrio la posibilidad para el comerciante de utilizar la marca como signo distintivo
de sus mercaderias y como referencia al origen de las mismas, y asi con la marca protegida se
puede llegar a tener una clientela bastante amplia. Ademas de ésta funcion beneficiosa para el

comerciante, se considerd en el Ecuador desde el principio, la proteccion del consumidor y
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del empresario en contra de que se cause algun perjuicio siendo esta la finalidad esencial del

derecho de marcas.

4, El Derecho sobre las Marcas y el alcance de su proteccion.

El derecho sobre la Marca en sus principios segun el Doctor Carlos Ferndndez Novoa
sostiene que: “El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse —en un
plano l6gico-juridico— sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en
el uso; y el principio de inscripcion registral.

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del
sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere
originariamente a través de la utilizacion efectiva del correspondiente signo en el mercado: el
derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos,
como lo establece actualmente la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

Basandose en ciertos precedentes del Derecho com(n medieval, la doctrina francesa
clasica mantenia en este punto que la propiedad de la marca corresponde al primer ocupante
de la misma’. En principio de prioridad en el uso implica que la inscripcién registral de la
marca tiene valor declarativo y no constitutivo. La consecuencia de este principio es que el
conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma

debe resolverse a favor del primer usuario’.

™ Fernéndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. Infra capitulo Octavio, 8.04. A.

"2 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a ROUBIER (Le Droit de la Propiete Industrielle, t. 1, num.
17. 78-79) recuerda que BALDO defendia la tesis de qui primo coepit hebere illud signum. Ille debet ese in perpetua possessione... melior
est conditio occupantis.

" Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Para un completo estudio de la evolucion del principio de
prioridad en el uso vid. BEIER, Grundfragen des franzosischen Markenreschts, pp. 31 ss. Este autor subraya que la alusion a la (ocupacion
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En una fase posterior, el principio en el uso ha evolucionado en el sentido de enlazar
el nacimiento del derecho sobre la marca, no con el mero uso del signo, sino con la
notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su uso. A este proposito debe
resaltarse que del mismo modo que el principio de la prioridad en el uso, el principio de la
notoriedad del signo conecta el nacimiento del derecho sobre la marca con un hecho
extrarregistral. La diferencia entre uno y otro principio estriba en que por contraste con el
principio clasico que otorga relieve al mero uso del signo, el principio de la notoriedad exige
que el uso desemboque en un resultado: la difusion y reconocimiento de la marca por parte de
los consumidores.

El segundo principio es el de inscripcion registral: principio que ha venido
ascendiendo progresivamente. Con arreglo a este principio, el nacimiento del derecho sobre
la marca tiene lugar mediante la inscripcion del signo en el Registro de Marcas. A través de la
inscripcion el titular adquiere un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual le legitima para
prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares. De esta suerte, el nacimiento del
derecho sobre la marca se produce mediante una inscripcion registral y con independencia de
que el correspondiente signo se hubiese usado anteriormente en el marcado a fin de
diferenciar los productos o servicios del titular’.

El principio expuesto implica que el registro de la marca tiene caracter constitutivo:
lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripcion

del signo genera el derecho de exclusiva sobre la marca.

de la marca) se enlaza con la idea revolucionaria de que las invenciones, marcas, etc., son el objeto de una verdadera propiedad: la propiedad
industrial.
™ Fernéndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. Infra, 106. CyD.
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Dentro de la valoracion de los principios, en la esfera ontolégica es innegable que el
principio de la prioridad en el uso —singularmente en su variante de la notoriedad del signo-
es superior al principio de la inscripcion registral: porque no cabe la menor duda de que el
enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca con la notoriedad alcanzada por el signo
concuerda plenamente con la peculiar naturaleza de la marca como bien inmaterial.

En efecto, como ya sabemos’, la marca como bien inmaterial surge cuando la unién
entre el signo, los productos o servicios efectuada por un empresario desata en la mente de
los consumidores ciertas representaciones relativas al origen empresarial, la calidad y —en su
caso- la buena fama de los correspondientes productos.

Por este motivo, desde la perspectiva de la marca como bien inmaterial es
perfectamente congruente el conectar el nacimiento del derecho de exclusiva con el hecho de
que el signo sea conocido por el publico interesado. Por otro lado, el principio del nacimiento
del derecho sobre la marca como consecuencia de la notoriedad del signo responde
adecuadamente al encuadramiento del derecho de marcas dentro del area del derecho de la
lealtad concurrencial .

En efecto, si se contempla la marca desde la Optica de su utilizacion en el mercado, es
indudable que la marca opera como un mecanismo commpetitivo que hace posible la
identificacion de los productos o servicios en atencién a su origen empresarial. Pues bien,
como mecanismo competitivo de identificacion la marca dese ser protegida a traves de un
derecho de exclusiva en la medida en que es realmente utilizada y conocida y, por otro lado,

los terceros llevan a cabo actos de confusion con la correspondiente marca.

" Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. Supra, 1.01.
" Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a David Rengel Medina en la relacion existente entre el
Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal. pp. 133 ss.
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En este sentido se afirma acertadamente que la proteccion de la marca debe
encuadrarse dentro del grupo de casos que tienen por objeto la proteccion contra la
competencia desleal a través de actos de confusién’’. Pues bien, un sistema que vincula el
nacimiento del derecho sobre la marca con el hecho vital de la notoriedad del signo es —a
todas luces- el que mejor armoniza con la flexibilidad y casuismo caracteristicos del derecho.

Ahora bien, la flexibilidad y el casuismo caracteristicos del principio de prioridad en
el uso y la notoriedad del sigo eran mas estimables y asumibles en un época anterior en la que
la actividad econdmica no habia alcanzado el intenso desarrollo actual. Es decir, en una época
de pequefios y medianos empresarios, los cuales tan solo después de que la marca hubiese
logrado éxito entre el pablico, se decidian a registrarla para dotarla de una proteccién mas
enérgica y ponerla al abrigo de imitaciones fraudulentas’.

Hoy, por el contrario, esta ventaja pierde pero ante el inconveniente de la inseguridad
juridica que siempre acompafia al principio de la prioridad en el uso y la notoriedad. Porque
es obvio que en un sistema regido por este principio el empresario que registra una marca, no
tiene nunca la certeza de ser el titular definitivo de la misma. En efecto, incluso cuando antes
de la inscripcidn se hubiesen realizado cuidadosas investigaciones con un resultado negativo,
no debe descartarse que se presente un tercero que impugna la marca registrada alegando el
previo uso o la notoriedad de un signo confundible en una pequefia y apartada localidad del

pais’®.

" Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. SCHRICKER, Handbuch des Austattungsrechts,
Weinheim, 1986, p. 9.

"™ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Como acertadamente subraya BIER (Grundfragen..., ob.
cit., p, 38), este cuadro era el contemplado por los autores de la Ley francesa de Marcas de 1857: a mediados del siglo XIX estaba muy poco
extendida la costumbre de dotar de proteccion registral a las marcas en el mismo momento en que se introducian en el mercado los
productos diferenciados por el signo correspondiente.

" Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. BEIER (ob. cir., pp. 190-191). Afiade BEIER que la
situacion era particularmente irritante en los casos —no infrecuentes- en que un titular registral de buena fe ha dado a conocer, a través de un
largo uso y de un considerable esfuerzo publicitario, la marca en el trafico como signo distintivo de su produccién; y repentinamente se ve
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Justamente por este motivo, en los Ultimos afios ha avanzado progresivamente en
Europa un movimiento favorable al sistema del nacimiento del derecho sobre la marca
basado en la inscripcion registral del signo. “A favor del reconocimiento del sistema de
inscripcion registral se aduce el argumento de que el eficiente desarrollo de la politica de
marcas de una empresa exige un alto grado de seguridad juridica que unicamente se alcanza
si el nacimiento del derecho sobre la marca se conecta con la inscripcion del signo en el
registro”®.

Por lo que, no debe olvidarse, sin embargo, que junto a las ventajas apuntadas, el
principio de inscripcion registral presenta tambien ciertos inconvenientes. “Para los
empresarios el inconveniente mas acusado es, sin duda, el de hacer posible que a través de la
correspondiente inscripcion un empresario se apropie indebidamente de la marca que otro
venia utilizando y habia conseguido acreditar en el mercado”®. A causa de su riguroso
formalismo, un sistema asentado sobre el puro principio de inscripcién registral presentaria
asi mismo inconvenientes para los consumidores. En efecto la proteccion de los
consumidores frente al riesgo de confusion exige dotar de ciertos efectos juridicos a las
marcas que hayan logrado imponerse en el trafico econdmico con independencia de que se
hubiesen o no registrado.

De lo hasta aqui dicho se sostiene que para tutelar adecuadamente el interés de los
consumidores y de los intereses particulares de los empresarios, ya que debe preconizarse con

respecto al nacimiento del derecho sobre la marca un sistema mixto: un sistema que combine

el principio de prioridad en el uso y notoriedad del signo con el principio de inscripcion

expuesto a las pretensiones de un competidor que ha permanecido en la sombra durante muchos afios y que alega un uso prioritario
circunscrito a una localidad.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas 2da Edicion, Marcial Pons, 2004 Pagina 305.

8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas 2da Edicion, Marcial Pons, 2004 Pagina 305.
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registral. Este sistema mixto que en un plano abstracto es el mas aconsejable, no es, sin
embargo, el que prevalece actualmente en el Derecho Europeo de marcas.

En la definicion legal de marca debe hacerse referencia también al modo en el que
nace el derecho sobre la marca. Existen sistemas en los que la marca nace Unicamente a
través del registro. En efecto, cuando la marca nace solamente por medio de su registro el
signo solicitado como marca debe poseer a priori y desde un punto de vista tedrico tener la
capacidad de diferenciacion, la Ley de Propiedad Intelectual determina si es susceptible de
registro, antes de que se produzca el contraste con la realidad del mercado, si el signo
solicitado posee 0 no en su opinién fuerza diferenciadora.

Es decir que el derecho de la marca va a depender del sistema en el que sea aplicado
en el caso de Ecuador, tal derecho nace solamente con el registro de la marca y este se
perfecciona cuando se cumpla a cabalidad con todos los requisitos que solicita el IEPI.

La proteccion de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones
industriales y las creaciones artisticas. La idea de justicia no es sin duda extrafia al legislador,
pero es, sobre todo, un interés de lo que se desea proteger.

La marca es considerada como un derecho absoluto que confiere a su titular poder
exclusivo para proveer de marcas a los productos para los cuales aquellas fueron depositadas
y poner dichos objetos asi marcado en el comercio; también se les confiere poder para
transferir a otros la misma marca y de prohibir a los demas el servicio de esta facultad.®?

Es decir que la marca encaja en la esfera general de los Ilamados derechos absolutos o

de exclusion, confiriendo a su titular un poder para su explotacion exclusiva.

8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Ramella, Tratado de la propiedad industrial. Reus, Madrid
1914. Op. cit., pag. 120.
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Siguiendo la opinion de Fernandez Novoa, una marca se protege siendo esta un signo
exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y
exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona natural o
juridica, o de los servicios que presta dicha persona, constituye una sefial de garantia para el
consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.®®
La marca tiene por objeto diferenciar un producto de otro similar de su misma clase
que este en el mercado, en ese contexto de ideas se debe dar importancia al contexto
empresarial en lo que se refiere a las prestaciones econdmicas que se ofrecen a los
consumidores; las mismas que se clasifican en dos categorias: los productos y los servicios.
Desde un punto de vista juridico, “la palabra producto debe entenderse como toda
cosa mueble corporal susceptible de trafico econémico y la palabra servicio, como toda

prestacion de caracter inmaterial susceptible de trafico econémico.”®*

5. El concepto juridico de la marca.

Tomando las palabras del autor Carlos Ferndndez-Novoa en su obra Tratado sobre
Derecho de marcas menciona respecto a la concepcion juridica que se le da a la marca y dice
“En el Derecho de Marcas ha venido prevaleciendo la tendencia de definir el bien inmaterial

(esto es, la marca) objeto de regulacion. En este punto existe, innegablemente, una notable

® Fernéndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil,
generalidades y derecho industrial, Porria México, 1957 Pags. 270,271.
8 Jvan Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2008. http:/derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html
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divergencia entre el derecho de marcas y el derecho de patentes®®, en el que no se define el
bien inmaterial protegido (esto es, la invencién)®. Es indudable que el definir la marca en un
texto juridico presenta ventajas: al suministrar un concepto de la marca, la ley proporciona al
intérprete un valioso instrumento que le permite determinar los signos que pueden constituir
una marca®’. Entre los diversos sistemas a los que cabe acudir al definir la marca, el actual
Derecho europeo ha optado por el de formular un concepto abierto y, al mismo tiempo,
enumerar sin caracter exhaustivo los signos que son susceptible de convertirse en una
marca”®,

En este sentido se debe tomar en cuenta que en la gran mayoria de legislaciones en
varios paises se hace una definicion legal de la marca. Y por lo tanto se citara lo
mencionado por lvan Oré Chavez que dice al respecto “Fijar con claridad y precision el
significado que tiene para la ley la figura de la marca, se opta por establecer un concepto
legal de marca por una razén de seguridad juridica. En efecto, un concepto legal de marca
permite determinar con seguridad y precision los signos que pueden constituir una marca.

Pero si las legislaciones coinciden en definir legalmente la marca, difieren en cambio
a la hora de elegir el sistema para fijar el concepto. Por lo que se han evidenciado que existen

diversos sistemas para definir legalmente la marca. Debido a esto en principio, cabe seguir

tres diferentes sistemas para formular el concepto juridico de la marca, de los cuales el

% En el derecho de autor no se define tampoco legalmente el bien inmaterial protegido. El art 10 de la Ley espafiola de Propiedad Intelectual
se limita a disponer que (son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artisticas o cientificas); pero, en rigor,
no formula un concepto de la obra o creacion protegible.

% E| apartado 2 del art. 4 de la Ley espafiola de Patentes de 1986 no define la invencion patentable; delimita tan solo por via de exclusion

ciertas creaciones y reglas que no se consideran invenciones en el sentido del apartado 1 del propio art. 4.

8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a OTERO LASTRES, ADI, 6, 1979-1980, p. 13
® Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pagina, 317.
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primero es mas tedrico que real, en el sentido de que no suele ser el elegido para ser aplicado

. . . 89
en las diversas legislaciones” ™.

Es asi, que en el primer sistema conforme a lo mencionado, el Abogado Ivan Oré
Chavez que dice al respecto: “no se define legalmente a la marca sino que se fijan con

caracter limitativo los signos o medios que se consideran como marcas.

Este sistema tiene la gran ventaja de la seguridad juridica que proporciona, toda vez
gue no cabe proteger otros signos que los expresamente mencionados en la ley. Sin embargo,
este sistema a su vez tiene un gran inconveniente el cual es su rigidez: no permitiria proteger,
toda vez que no cabe proteger otros signos que los expresamente mencionados en la ley. Una
variante de este primer sistema es no definir legalmente la marca y prever una enumeracion

simplemente enunciativa de los signos que pueden constituir una marca.

Esta variante no posee el inconveniente de la rigidez en signos que pueden ser marcas,
puede dar lugar a dudas sobre si un nuevo signo que no esté entre los mencionados puede o
no constituir una marca. El segundo sistema consiste en prever Gnicamente un concepto
amplio y general de marca que permita incluir en el mismo las diferentes formas que puede
revestir la marca. Su principal ventaja es la elasticidad y, consiguiente facilidad, para
adaptarse a los nuevos tipos de marca que puedan surgir en el mercado. El inconveniente de
este sistema radica en la propia generalidad del concepto, ya que se pueden plantear dudas a

la hora de la inclusion de un determinado signo &mbito de la definicién legal”®.

® Jvan Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2008. Ivan Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- http://ivanorech.blogspot.com/”

% |van Ore Chévez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- “http://ivanorech.blogspot.com/”
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Finalmente en el mismo aspecto el Abogado Ivan Oré Chavez que dice al respecto: “el

tercer sistema trata de aprovecharse de las ventajas de los otros dos y de evitar sus
inconvenientes. Consiste en formular un concepto general y amplio de marca y establecer al
mismo tiempo una enumeracion enunciativa de los signos o medios que se consideran como
marca. Este sistema combina las ventajas de la seguridad, por prever un concepto, de la
elasticidad, por realizar una enumeracion enunciativa y de la certeza, por la funcién de guia

que cumple dicha enumeracion”®.

Evidentemente el Articulo 81 de la Decision 486 de la CAN dispone que: "Podran
registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y

susceptibles de representacion grafica”.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o

servicios idénticos o similares de otra persona"®.

Es asi que la Decision 486 hace solo una referencia muy limitada en torno al concepto
de la marca, por lo que carece, de una especificacion acerca de los signos que pueden
registrarse como marca. En este sentido se debe tomar en cuenta que la Decision 486 debe
conceptuar de modo especifico lo que es marca y hacer una enumeracion de lo que se puede

registrar como tal.

° lvan Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- “http://ivanorech.blogspot.com/”
% |van Ore Chéavez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- “http://ivanorech.blogspot.com/”
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En este sentido se debe tomar en cuenta, lo que dispone la Ley de Propiedad
Ecuatoriana®, que dispone en su Articulo 194 “Se entendera por marca cualquier signo que

sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y

susceptibles de representacion grafica.

También podran registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan
alusiones a productos o marcas similares 0 expresiones que puedan perjudicar a dichos

productos 0 marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o
grupos de personas, legalmente establecidos, podran registrar marcas colectivas para

distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.” **

Es decir la definicion general de marca con las diferencias logicas y la enumeracion
aungue mas completa de los signos que contiene este precepto se inspiran claramente en la
Ley espafiola de Marcas.

Para realizar una correcta, definicion legal de marca se ha tomado en cuenta la
opinién del Jurista Ivan Oré Chavez®, “en los presupuestos siguientes: *® En virtud de lo

manifestado se enlistara y definira los siete presupuestos mencionados con el fin de hacer una

conceptualizacion juridica de la marca®’.

% Expedida con fecha 22 de abril de mil novecientos noventa y ocho.

% ey de Propiedad Intelectual. Ecuatoriana Art. 194.

% |van Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2008.

% Sitio Web. —http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html. Idioma espafiol.
%7 Ivan Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2011.
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Segun lo establecido en la Interpretacion Prejudicial 44-1P-99 en su numeral 1l que
define el concepto de marca, el mismo que dice: “La marca pertenece a la categoria de los
bienes inmateriales y a su vez esta comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles
de ser protegidos por la propiedad industrial. Este signo o simbolo es una realidad intangible

que necesita materializarse para ser percibido por los sentidos.”

7. Principios, Caracteres y Clasificacion de las Marcas.

7.1.  Principios de las Marcas.

Segun Ivan Ore Chavez que manifiesta que se “entiende como principios del Derecho
de marcas a aquellos preceptos inmanentes en toda realidad juridica tomando en cuenta que
los bienes, los contratos, las personas, las marcas, etc., sirven para percatarnos que

naturalmente hay algunos principios que la rigen y determinan”® .

“Los principios generales del Derecho de marcas se derivan todas las normas
juridicas y todos los postulados, por ello, se tomara en cuenta varias posturas con respecto a
los principios de las marcas, en principio el jurista De Castro sostiene que cumplen tres
funciones: “a) ser fundamento del ordenamiento juridico; b) ser orientadores de la labor de
interpretacion, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre.”®® Por su
parte, Sdnchez De La Torre afiade otras funciones, entre las cuales encontramos “la

(integradora) y la (limitadora)”*® .

% van Ore Chavez, abogado, peruano, 2008. http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de
Marcas (22 ED), citando a De Castro, Federico, Derecho Civil de Espafia, Parte General, 32 ed., Inst. de Est. Politicos, Madrid, 1955, t. I, p.
473.

100 as marcas - Sitio Web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.”
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Y a decir de Ferreira Rubio, que distingue cuatro funciones: “a) como criterios
informadores del total ordenamiento juridico; b) como criterios interpretativos; ¢) como

criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores %%,

Sucintamente se hard referencia a cada una de las mencionadas funciones:

“Los principios como criterio informador del total ordenamiento juridico.- en las palabras de
Ferreira Rubio cuando afirma que “detras de cada norma concreta de derecho positivo hay un
principio general”.'® En efecto, el fundamento Gltimo del ordenamiento juridico son,
justamente, los principios generales del derecho”®.

“Los principios como criterio interpretativo.- para De Castro los principios generales
son “un tipo de exteriorizacion del Derecho (...) criterios de valoracion no formulados, con
fuerza de evidencia juridica*.

Como criterios de valoracion, al momento de interpretar los articulos antes citados
habra que hacerlo tomando en cuenta su ratio legis. Esa labor de ahondamiento y
profundizacién en la ratio legis de cada norma debe hacerse a la luz de los principios
generales del Derecho™'%°.

“Los principios como criterio integrador.- mediante la integracion sostiene
acertadamente Diez Picazo, que no se trata de establecer el significado de una norma, sino de

suplir o salvar un defecto del material normativo del que de modo inmediato se dispone”1°6.

%1 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Ferreira Rubio, op. cit., p. 52.

102 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Ferreira Rubio, p. 39.

103 | as marcas - Sitio Web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.”

%4 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a De Castro, F., op. cit., pag. 459.

105 | as marcas - Sitio Web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241.”

1% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Diez Picazo, Luis, conf. Sistema de Derecho Civil, 42 ed.,
Tecnos, Madrid, 1981, vol. I, p. 171.
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“Efectivamente, el constante cambio positivo en la legislacion tanto nacional como
comparada y la imposibilidad absoluta de que el legislador pueda prever todos los casos que
de hecho suceden en la vida social, ocasiona frecuentemente que se creen vacios en la

legislacion, las mismas que pueden llenarse con los principios generales del Derecho %",

“Los principios como criterio limitativo de los derechos.- cuando Saleilles propuso a
la Comision de Revision del Codigo civil francés, la introduccion en el titulo preliminar del
Code de un texto general que impidiera al titular de un derecho, abusar del mismo, él vio
claramente que ello significaba no tan solo la simple aplicacion de una regla de la

responsabilidad, sino un principio general del Derecho.

En efecto, la funcion limitadora del ejercicio de los derechos de terceros “esta
intimamente conectado como lo dice Ferreira Rubio con la figura del abuso del derecho; no
consagra esa institucion algo distinto de aquello que ya esta contemplado por los principios

generales del Derecho'%,

“Se hace énfasis en la vinculacion que tiene esta funcion limitadora con la funcién
integradora de los principios generales del derecho de marcas. Ya que dado el caso de que no
existiera la norma, o si su texto no es claro, no significa que el ciudadano esté autorizado a
causar un perjuicio a terceros: el principio general de la buena fe subsanaria ese vacio legal
(funcidn integradora), prohibiendo de esa forma una actuacion que vaya contra derecho

(funcion limitativa)™'%,

197 |_as marcas - Sitio Web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241.”

1% Fernéndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Ferreira Rubio, op. cit., p. 56.

1% Derechomercantil, Sitio Web. — http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241. Hm” Idioma
espafiol.
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En este contexto, la Clasificacion de los principios es de vital importancia, los mismos

que son:

Principio de registro.- segun este principio, solo la marca registrada surte plenos
efectos juridicos. Al ser la marca “aquella cosa que distingue a un producto frente al

»119 huede darse el caso de que tal cosa no esté registrada como marca. En otras

publico
palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal. Pero esto no quiere decir que
una marca registrada sea igual a una que no lo esté. El legislador ha dispuesto en la
generalidad de paises, que para que una marca surta plenos efectos juridicos previamente

debe estar registrada y en el Ecuador es lo propio” .

“Este es un principio del derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca.-
solo llega a entendérselo en toda su complejidad cuando se observa en la historia del derecho
marcario. El antiguo derecho francés consideré que una marca pertenecia al primero que la

ocupaba, de forma analoga a los derechos de autor''?

, lo cual resultaba comprensible en
aquella época, cuando las marcas eran pocas y la practica del registro no se habia
generalizado. En este orden de ideas no se podia tratar igual a todos, ya que no se podia dar

los mismos efectos juridicos a una marca no registrada, que a una que sf lo estaba™>.

“En paises como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no
registrada podia oponerse o impugnar ante una marca posteriormente registrada. Lo que no

constituye una excepcion al principio de la registrabilidad. Obsérvese que la marca notoria no

19 comandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Ferreira Rubio, op. cit., p. 56.

" Derechomercantil. Sitio Web. “ http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241. Html” Idioma
espafiol.

112 a Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina rapidamente se inclinaron
a dar su derecho de uso al primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de autor.

3 Sitio web http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html Idioma espafiol.
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surte plenos efectos juridicos: es decir, que no se presume legitima, sino que hay que probar
que la marca es efectivamente notoria*. El perfeccionamiento de la marca se da con el

registro efectivo de la marca” .

La ratio del principio nace mas del Derecho del Consumidor que del de Marcas, pues
lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no confusion del
publico, mas que el derecho del titular sobre su marca. Sin embargo, ambos derechos coligen
como un fundamento de éste principio. Se ha mencionado, que el registro beneficia tanto al

consumidor, como al titular de la marca dandoles distintos derechos.

“Principio de la libre opcidn.- por este principio, el empresario tiene la total libertad y
toma de decision al momento de registrar su marca. En este sentido hay basicamente dos
derechos: primero, y de forma evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego
el derecho a la informacion, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las
ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la

propaganda”®.

“Pero como nuestro derecho termina donde comienza un derecho de otra persona, y

117

simultaneamente la libertad otorgada por este principio tiene una limitante™" por el mismo

14 En materia de marcas, la valoracion y eficacia de las pruebas es asunto reservado a la legislacion de cada pais, conforme lo dispone la
Directiva 89/104/CEE, donde se considera que «la regulacion de los medios de prueba del riesgo de confusion y, en particular, la carga de
la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximacion por la presente Directiva (...)»
En Espafia, como en el derecho comparado, el hecho de que una marca sea notoria debe probarse. Al respecto, el articulo 18, nam. 2, del
Real Decreto 687/2002, especifica: «(...) Cuando la oposicion se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo
previsto en el articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en una marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el articulo 8 de
dicha Ley, el escrito de oposicién ira acompafiado preferentemente de las pruebas que acrediten el caracter notorio o renombrado de
dichas marcas anteriores (...).» Conc. Ley 17/2001 articulo 6, nim. 2.

115 Sitio web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html” Idioma espafiol.

18 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Las facultades otorgadas por el derecho de la informacion
son tres: la de recibir informacién, la de investigarla y la de difundirla. Cfr. Bel Mallen, Ignacio, Correidora y Alfonso, Loreto, Cousido
Gonzélez, Maria y Garcia Sanz, Rosa, Derecho de la Informacién, Colex, Madrid, 1992, t. I, pp. 111 a 115.

"7 En estricto derecho el principio no tiene verdaderas «excepciones». La colision de derechos no es una «excepcion» al principio de la libre
opcidn, sino una limitante, pues la libertad de la que se habla no es una libertad sin contenido, como el libertinaje. La libertad debe
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hecho de que coligen derechos, no se puede registrar una marca en perjuicio del derecho de
un tercero. Al ser la marca un tipo de informacion, tiene las limitantes propias del derecho de
la informacion ya que no se puede registrar una marca injuriosa, ni una que atente contra la
honra, intimidad o buena imagen de otro, ni que desinforme o confunda, ni en desmedro de

las buenas costumbres y la moral”*%,

Es por eso que se toma “Como requisito para registrar los signos es que deben tener
un alto poder de distintividad ya que si no se cumplen tal requisito pueden inducir al publico
a una confusién. Esto no constituye una excepcion al principio de la libre opcion, sino una
afirmacion a él. En efecto, por este principio se puede registrar cualquier marca, y algo que
carece de nivel fuerza distintivo naturalmente no es en marca, pues le falta un elemento de la

esencia: que es la fuerza distintiva™*.

“La prohibicion general de registrar signos idénticos o similares a las marcas ya
registradas tiene dos fundamentos: a) se prohibe porque existe una colisién de derechos
donde el derecho que prevalece es el del que registrd la marca con antelacion; y, b) también
se prohibe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pretende registrar

carece de fuerza distintiva” %,

Principio de temporalidad. Tomando en cuenta dos elementos naturales del hombre

que lo limitan y son: el tiempo y el espacio. Al ser la marca un producto proveniente del

entenderse siempre dentro del marco de la responsabilidad, que mira siempre al derecho de los demés. Consecuentemente, el principio de la
libre opcion es un principio cuya eficacia es limitada (lo limitan los derechos de los demas), pero no tiene excepciones.

118 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Cfr. Desantes Guanter, José Maria, Bel Mallen, Ignacio,
Correidora y Alfonso, Loreto, Cousido Gonzélez, Maria y Garcia Sanz, Rosa, Derecho de la Informacion, Colex, Madrid, 1994, t. 1.

19 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Cfr. Desantes Guanter, José Marfa, Bel Mallen, Ignacio,
Correidora y Alfonso, Loreto, Cousido Gonzalez, Maria y Garcia Sanz, Rosa, Derecho de la Informacién, Colex, Madrid, 1994, t. II.

120 Sitio web http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241. ldioma espafiol.
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querer del hombre, también ha quedado sometida a las mismas leyes. La marca no es un
derecho ab eterno es decir que su duracion depende de las leyes de cada pais y de la voluntad

de su titular.

La vida efimera de la marca esta basado en un principio de Derecho natural, pero la
proteccién en afios por los que se prolonga este derecho subjetivo es, mas bien, de orden
convencional es decir que el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la
via del derecho positivo dependiendo del pais, (cinco, diez, quince afios...),y que en el
Ecuador segun lo expresado por la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 212 define que “El
registro de una marca tendra una duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su
concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios”. Donde se da la potestad

al titular de poder renovarlo si lo desea una vez pasado el tiempo, la marca caduca.

Principio de territorialidad.- de igual forma que el tiempo, el espacio también es un
limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un
derecho que podemos hacer valer tan facilmente erga omnes es decir en cualquier lugar del

mundo.

Al ser un elemento substancial de la marca el publico, y siendo el titular un sujeto
pasivo que se asienta en un territorio, los efectos juridicos que emanan de una marca que se
registra 0 no siempre se circunscribiran a un territorio determinado, en el lugar donde se ha
realizado el registro. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de

alto renombre.
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El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del pais en
donde se registrd, y a fortiori en los territorios hasta donde este se extienda. Adicionalmente,
por el principio de buena fe se podré extender en el tiempo y en el espacio su &mbito de

accion.

Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en
lugares que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es imperante que el

legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se conceden.

“Principio de especificidad o especialidad.- existe también una exigencia de orden
intelectual donde las marcas se registran en una clase especifica las cuales se rigen por la

Clasificacion Internacional de Niza”*?.

El principio de especificidad es inherente a la marca.- como dice Carlos Ferndndez-
Novoa, “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo
puesto en relacion con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho
sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relacién con una
o varias clases de productos o servicios.”*?* Cada marca naturalmente tiene relacién con un
producto. En otras palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio

determinado.

“La principal consecuencia de éste principio es que distintos titulares pueden registrar

marcas iguales, en diferentes formas. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a

121 | a Clasificacion Internacional de Niza (NCL) es una clasificacion internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de
marcas de productos y servicios. La Clasificacion Internacional de Niza fue establecida en virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia
Diplomética de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas. - La edicion en vigor desde el 1 de enero de 2012 es la décima.

122 Fernandez-Novoa, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, 2009, pagina. 278.
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proteger llantas no impide el registro de otra que proteja un taladro. Si los productos son

diferentes, naturalmente las marcas también lo seran”*?3,

“Principio de la no confusion.- por principio, una marca no puede causar confusion
alguna. Si una marca no se diferencia de otra (confusion marcaria) entonces no hay marca,
debido a que debe tener distintividad. Pero si una marca confunde al publico acerca del
origen del producto y a todo lo que tiene que ver con el. (Confusion informativa) entonces

hay marca, pero esta seria nula, por falta de informacion™***,

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de
confusion en el consumidor, basicamente por dos razones: por el derecho del titular a la
individualizacion de su producto, y por el derecho del consumidor a la no confusion de los

productos puestos en el mercado para comercializarlos.

Por el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales
en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusion. Y de existir tal riesgo entonces la
proteccion que se confiere a la marca registrada traspasa los limites de la clase donde se

registro, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusion.

Por este principio cada marca se relaciona con un producto; por el de no confusion se

determina el grado de proteccion destinada a la marca correspondiente.

128 Elementos de la esencia: a) cosa, b) que distingue, c) un producto, d) frente al pablico. Si uno de los cuatro elementos cambia -en este
caso, el producto- la marca sera sustancialmente distinta.

124 Sitio web http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-
45595410311241.htmlhttp://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html Idioma espafiol.



http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.htmlhttp:/noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.htmlhttp:/noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html
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Principio del minimo uso.- este principio exige que una marca sea usada en su minima
expresion, su fundamento vuelve a ser la naturaleza de la marca debido a que una marca no
usada, es un signo sin producto, sin consumidores Yy, obviamente sin distintividad. Si nunca
se la uso, entonces se trata de una marca inexistente; si alguna vez se la usé, pero dejé de
usarselo, es una marca disuelta. Por eso, la disolucién opera ipso facto, aunque los efectos
juridicos se generen ipso iure en una fecha determinada, y la declaracion de la caducidad sea

realizada con posterioridad.

El tipo de uso exigible es el minimo, es decir el que permita que el publico asocie el
signo con el producto, es decir, que coliguen los elementos de la marca. La existencia
intelectual del producto debe posesionarse en la mente del consumidor para que se configure

el minimo uso.

La doctrina que la aplicacion de minimo uso es la puesta en el mercado del producto
para el consumo del producto. Tal afirmacién tiene mucha razén ya que al poner a
disposicién del publico un producto se aumenta la fuerza distintiva de la marca es decir el

signo termina relacionandose con el producto que el publico consume.
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“Principio de la legitima defensa marcaria.- todo el que tiene un derecho también
derecho a hacer que se lo aplique y respete. La legitima defensa fue primeramente
proclamada para amparar un derecho fundamental, sin el cual no hay derecho alguno y es el

derecho a la vida. Posteriormente se protegié otros derechos y entre ellos el marcario™*%.

Por el principio de especialidad una marca debe registrarse en una clase; sin embargo,
para evitar una posible confusion (por el principio de la no confusién) un empresario podria
legitimamente solicitar la proteccion de su marca, registrandola adicionalmente en una clase
que proteja productos similares. En este caso lo que se defiende es la fuerza distintiva de la

marca.

Con respecto a la marca renombrada, se la registra para evitar la confusion del pablico
y la disolucion del derecho de su titular por la pérdida de la fuerza distintiva de la marca y
aunque esté registrada en una sola clase, su titular puede oponerse a que otro registre el
mismo signo en otras clases. Y es también esta es la razon por la que el titular de una marca

puede oponerse al registro de una marca parecida (no idéntica) en su misma clase.

Lo mismo se aplica en las tutelas administrativas y judiciales, en donde es posible
retirar del mercado los bienes que violan el derecho de marcas. Al igual que en casos
anteriores, se trata de proteger la fuerza distintiva del producto y, concomitantemente, y

evitar la confusion del publico.

125 Sitio web- “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.htlm”. Idioma espafiol
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“Principio de la buena fe marcaria.- la buena fe es uno de los més importantes
principios generales del Derecho y en este caso también de la buena fe marcaria, que esta en
todos los actos, procesos y hechos, (derechos de autor, derecho de la informacion, derecho
informatico, derecho de consumidores, etc.). La buena fe debe observarse en el registro de
toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposicion, en el uso de
marcas no registradas, en el uso de marcas registradas, en todo contrato, en cualquier pais, en
cualquier momento, exista disposicion legal o no, es un principio general del derecho y debe

aplicarse™?°.

“La buena fe fue definida en Roma por Marco Tulio Ciceron 43 A.C., el cual dijo “no
tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras
leyes no son mas que imagenes y sombras, pero jojala las guardaramos! Porque son sacadas
de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¢Qué férmula mas estimable que

ésta: ‘conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos'?”*?’.

Windscheid se refiere a la buena fe como la “honesta conviccion” en el obrar;
Bonafante la contrapone al dolo, entendiéndola como “la ausencia de mala fe”. Montes la
define como “la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio 0 manera de
proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones juridicas, y en

la celebracion, interpretacion y ejecucion de los contratos .

126 http:/inoticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho  Mercantil/200305-45595410311241.htmlhttp://noticias.juridicas.com/articulos/50-
Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html

127 Sitio web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html” Idioma espafiol.

128 Sitio web “http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html” Idioma espafiol.
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7.2. Caracteristicas de las Marcas.

Sefiala Elena de la Fuente Garcia,*?®

que del concepto de marca se desprenden las
notas caracteristicas de las mismas, que son:
a) Caracter inmaterial, ya que la marca estd formada por dos elementos: un habeas
mysticum y un habeas mechanicum.’® EI primero, es una entidad inmaterial; el
segundo elemento es el medio de manifestacion del signo. Estos dos elementos deben

coexistir. En esa forma, el signo no puede vivir solo, sino que es preciso su

plasmacion material en el envoltorio o en la mercancia.

b) Aptitud diferenciadora, ya que la marca es un elemento de diferenciacién del producto
0 servicio correspondiente.- por tal motivo, la marca favorece la existencia de la
competencia, siempre y cuando que los productos y servicios puestos en el mercado
sean perfectamente identificados, en beneficio del propio sistema competitivo, de los
empresarios y de los consumidores. Los signos distintivos facilitan la actividad
competitiva contribuyendo a la creacion de los vinculos entre la empresa y los
consumidores y asi potenciar la transparencia del mercado. En suma, uno de los
instrumentos para lograr la transparencia del mercado es la diferenciacién de

productos a través de las marcas.

c) ldentifica productos o servicios, ya que el signo 0 medio que constituye la marca no
puede funcionar aisladamente, por si solo, pues requiere necesariamente estar
vinculado a los productos o servicios para los cuales fue registrado y se necesita

ademas, que esta vinculacion sea captada por el usuario de los productos o servicios,

129 Elena de la Fuente Gracia, Propiedad Industrial, Teoria y Practica, Tercer Parte. Signos Distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de
Estudios Ramon Areces, 2001. Pags. 122 a 125.

130 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Patifio Alves, La imitacion de los envases y de las formas
tridimensionales, RGD, nim. 645, pags. 76, 77 y ss.
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es decir, por el publico consumidor. Si la marca no se usa, existe, pero no se ha dado a
conocer, por lo que el puablico se encuentra imposibilitado para captarla y para
relacionarla con los productos o servicios para los que fue registrada. De ahi la

importancia del uso de la marca.

La regla de especialidad, que consiste en el caracter identificador de los productos o
servicios que es fundamental para la configuracion de la marca, aunque este caracter
no es exclusivo para todos los productos o servicios, sino solo de los que son idénticos

para identificar productos o servicios diferentes, aun dentro de la misma clase.

“Cuando la marca es muy conocida, aumenta la probabilidad de que el empleo de la
misma marca o de una marca semejante sea confundible con otra que identifique
productos diferentes. Por tal motivo, cuando se trata de marcas muy conocidas 0
marcas de alto renombre, se produce una excepcion a la regla de especialidad. En este
caso, existe una identificacion plena entre signo y producto, de tal importancia, que
por si sola puede llegar a excluir a todas las idénticas y a las que se asemejen, aunque
se trate de productos diferentes. Asi que, en este caso, el ordenamiento juridico tutela
la marca en su totalidad, no solo para los productos o servicios para los cuales se ha
registrado. Precisamente uno de los motivos por los que debe protegerse la marca de
alto renombre consiste en amparar la capacidad distintiva de la misma, y de ese modo,
evitar que se produzca confusion en el publico de los consumidores. La utilizacion de
la marca renombrada por un tercero no autorizado, puede hacer pensar
equivocadamente al consumidor, que los bienes y servicios en los que se emplea la

marca, tienen su origen en el titular de la marca renombrada. De la misma manera,
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hay la posibilidad de que el consumidor confie en la calidad que se vincula a la marca
renombrada’*®.

El &mbito donde opera la marca, es en el mercado, ya que la marca nace para
distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase y el lugar en
donde se identifican a dichos productos y servicios es en el mercado como tal. En ese
sentido la marca tuene una doble finalidad: por un lado, sirve de punto de encuentro
para exteriorizar el signo y conectar el bien inmaterial con los productos o servicios
que se identifican; por otro lado, sirve de medio para el desarrollo y posterior
desenvolvimiento de la marca. A través del mercado, el titular de la marca puede
cumplir con una de las obligaciones que le impone el sistema de marcas, que consiste
en la obligacion del uso del signo distintivo, de lo contrario se sancionara con la
caducidad el registro correspondiente. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual no hace
referencia a la caducidad del registro.

En definitiva, la puesta de la marca en el mercado exige que los productos se integren
en el trafico econémico y puedan cumplirse todas las funciones para las que nacen los
signos distintivos. En si el mecanismo de exteriorizacion al mercado de los productos
identificados con la marca es a traves de los actos de venta de los mismos. Sin
embargo, pueden existir otros mecanismos para que la marca tenga presencia en el
mercado, como sucede en los casos de alquiler de productos o donacion de los

mismos'®.

31 Elena de la Fuente Garcia op. Cit., pag. 124, citando a Fernando Novoa, La marca notoria y la marca renombrada. La importancia de la
marca y su proteccion, CGPJ, Andema, Madrid 1992, pag. 49; STS (1).a, 19 de mayo de 1993, (RAJ n2 528) y OMPI. El papel de la
prioridad industrial en la proteccion de los consumidores, Ginebra, 1983. Pag. 20.

132 carlos Vifiamata Paschkes, La Propiedad Intelectual, México, 2009, paginas. 334 a 339.
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7.3. Clasificacion de las Marcas.

Con la finalidad de facilitar la comprension y el analisis de las marcas, que en la
época actual indudablemente son el reflejo del desarrollo de un pais y de la seguridad juridica
de la cual gozan los inversionistas, procederemos a clasificarlas de acuerdo con los diversos
factores que se relacionan.

e Materiales: Visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etcétera,

e Inmateriales: Como marcas auditivas, gustativas o aromaticas.

Ecuador aun no hace una inclusion de ningun tipo de las marcas mencionadas en su
legislacion, y que es necesario que se las incluya; sin embargo se sefialara a los paises que si
lo hacen de una forma muy acertada y acorde al avance del mercado, los paises son los que a
continuacion se mencionaran:

En Argentina la ley establece en su Articulo 1 “Pueden registrarse como marcas para
distinguir productos y servicios: una o mas palabras con o sin contenido conceptual; los
dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las
imagenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de
los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de
numeros; las letras y nameros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves
con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad .

Evidentemente, haciendo una comparacion con las legislaciones mencionadas de estos

dos paises podemos ver claramente el gran vacio legal y la falta de desarrollo en los articulos

133 | ey de Propiedad Intelectual Argentina.
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de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, por lo que los legisladores deben hacer cambios muy

significativos en la misma en materia marcaria.
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II. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

1. Signos Tridimensionales.

En la obra de Andlisis de las Marcas Tridimensionales se expresa lo siguiente acerca
de los signos tridimensionales “Un contexto de produccion industrial, en el que existe una
evidente equiparacion de la calidad de los objetos ofertados, las empresas buscan atraer y
fijar la atencion del consumidor mediante diversos medios, entre ellos, cumplen un rol
fundamental las formas de los productos y envases**. Es asi, que los signos tridimensionales,
en particular, la forma de productos, envases, recipientes, resultan explicitamente
contemplados por diversas legislaciones como signos susceptibles de adquirir la calidad de
marcalSS,,l%.

Si bien el concepto de marca tridimensional se vincula generalmente a las formas
antedichas™®’, en realidad todo signo que ocupe espacialmente tres dimensiones: alto, ancho y

profundidad, integrara la referida categoria de marca®®

. Asi pues, cabe referir a las figuras
colocadas delante de automéviles, como ser Rolls Royce, Jaguar, Mercedes Benz**® o a

formas utilizables en la identificacién de servicios, en tal sentido, en diversos sistemas suelen

3% Ferndndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, “Marcas
Tridimensionales”, en RDPI, no 9, 2004, p. 65.

% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a via de ejemplo, Leyes de Marcas de: Alemania, Per(,
Costa Rica, México, Panama, Republica Checa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Noruega, Turquia, Hungria, Suiza, Paraguay, Polonia,
Rumania, Espafia. En sede de normas supranacionales, también contemplan los signos tridimensionales: el Protocolo de Armonizacién de
Normas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen y la Directiva 89/104/CEE del Consejo de la Unién Europea.

136 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de marcas: funcién y
concepto, nulidades, registro, representacién grafica, derecho comparado

Volumen 2 de Dos mundos del derecho civil.

37 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Asi, se define a las marcas tridimensionales como aquellas
constituidas por formas particulares de los productos, envases, recipientes o embalajes. FERNANDEZ-NOVOA, C., Fundamentos de
Derecho de Marca, cit., p. 31.

'3 En similar sentido, sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha 12/11/03. Proceso 113-1P-2003.

¥ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SENA, G., Il nuovo diritto..., cit., p. 31. Este tipo de
signo asume la denominacién de marca de posicionamiento.


http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Diego+Chijane+Dapkevicius%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Dos+mundos+del+derecho+civil%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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registrarse, a titulo de marca, formas de locales o edificios en los que se comercializan las
prestaciones®”.

En nuestro sistema legal la Ley de Propiedad Intelectual'** dispone Art. 120.- “Las
invenciones, en todos los campos de la tecnologia, se protegen por la concesion de patentes
de invencion, de modelos de utilidad.

Toda proteccion a la propiedad industrial garantizard la tutela del patrimonio
biologico y geneético del pais; en tal virtud, la concesion de patentes de invencion o de
procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que
estos hayan sido adquiridos legalmente” 2,

Es asi, que se puede evidenciar que en nuestra legislacion no se hace una clara
referencia a los signos tridimensionales, ya que en no consta ninguna definicién de lo que los
mismos son y si son susceptibles de conceder la patente por esta via; y que en la préactica se
realiza el registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

A modo de hacer una comparacién para tener en cuenta como otras legislaciones si
establecen y toman en cuenta a los signos tridimensionales; donde se hace alusion: “el Art.
4.5) de la Ley de Marcas de Espafia *** expresa que no puede constituir marca: “La forma que

se dé a los productos o envases, cuando reuna los requisitos para constituir patente de

invencion o modelo de utilidad conforme a la ley”***. Asf esa norma, por un lado, admite

10 Asi, para servicios turfsticos se inscribi6 en la USPTO la forma de un rascacielos, U.S. Principal Register. Resgitration 2430828. En
cuanto a la posibilidad de que disefios de edificios conformen marcas: FERNANDEZ-NOVOA, Carlos “Reconocimiento de la marca
Arquitectonica por la jurisprudencia americana”, ADI. VII, 1981, pp. 497 y ss.; DURRANDE, Sylviane, comentario a sentencia de la Cour
de Cassation, Com. Francesa, de fecha 11/1/00, en D, no %, 2011, pp. 468-469.

141 ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998.

2 ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 120.

%3 | a Ley de Marcas de Espafia de 7 de diciembre de 2001, en vigor a partir del 31 de julio de 2002.

14 Ley de Marcas Espafiola. Nuestra normativa define a las patentes de invencién como “las invenciones nuevas de productos o de
procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial” (art. 8 de la ley 17.164). El art. 81 de la
Ley de Propiedad conceptiia a los modelos de utilidad como “toda nueva disposicion o conformacion obtenida o introducida en
herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilizacién o un
mejor resultado en la funcion a que estan destinados, u otra ventaja para su uso o fabricacion”. Los modelos de utilidad constituyen nuevas
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implicitamente el registro de signos tridimensionales y por otro, sefiala que signos de forma
quedan excluidos de la proteccion del derecho marcario. Y consecuentemente en la causal
que prohibe se deben considerar a los signos bidimensionales que, solicitados como marcas

figurativas, reproduzcan formas tridimensionales.

2. Proteccion a las Marcas Tridimensionales.

A decir de Ricardo Antequera Parilli en su obra Estudios de Derecho Industrial y
Derecho de Autor sostiene con respecto a la proteccion de los signos tridimensionales que el
registro como signos distintivos las marcas tridimensionales figura en la Decisidn 486 de la

Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial**

, cuando en su Articulo 135 se sefiala que
pueden constituir marcas, entre otros, “las imagenes, figuras, simbolos”, la “forma de los
productos, sus envases 0 envolturas y cualquier combinacién de los signos o medios

. g . 14
indicados en los apartados anteriores” d

Por otra parte, la Decision 486, al regular lo atinente a la solicitud del registro,
menciona que entre los requisitos que se deben cumplir “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’**’

formas funcionales de objetos ya conocidos, haciendo a estos mas comodos para su manejo 0 consumo, mas econémica su produccién o, en
general, mas Utiles.
5 Dada en la ciudad de Lima, Per(, a los catorce dias del mes de setiembre del afio dos mil.

6 Estudios de derecho industrial y derecho de autor, Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia)
Editorial Temis, S.A. (Bogot4, Colombia) septiembre de 2009

47 Decision 486 de la Comunidad Andina.
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En este sentido la Decision 486 “al tratar sobre el signo tridimensional en lo referente

a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificacion formal, si
hace una enumeracion de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta y
tridimensional.” **® Esta referencia permite evidenciar que esta normativa comunitaria andina
se refiere al signo tridimensional como una clase de marca por lo que se deja de lado el
criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener gaseosas) podria

considerarse una especie de la marca figurativa™*.

En tal virtud se puede observar que el legislador de la comunidad andina en la
Decision 486 por primera vez ha tomado en cuenta a los signos tridimensionales dentro de las
clases de marcas que son las denominativas, graficas y mixtas, lo cual se lo puede tomar

como un logro y a la vez como un avance de acuerdo con el crecimiento de las invenciones.

Sin embargo, ante lo mencionado con anterioridad no significa que en vigencia de las
Decisiones anteriores no se denote que se les haya dado una clasificacion especial a las
formas externas tridimensionales, como objeto de registro de marcar en el sentido que se
cumplan con los requisitos exigidos por la norma correspondiente y por no aplicar las

respectivas prohibiciones.

En lo referente a la Ley Ecuatoriana de propiedad intelectual el Art. 194 se refiere a la
marca de la siguiente manera “Se entendera por marca cualquier signo que sirva para

distinguir productos o servicios en el mercado.

148 Decision 486 de la Comunidad Andina.
18 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005)
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Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y
susceptibles de representacion grdfica’™°.

Resulta muy evidente que la legislacion no hace una diferenciacion clara de lo que
corresponde a la clasificacion marcaria en el sentido que lo hace la Decision 486, es mas bien
a modo general y sin realizar ningln tipo de singularizacion ni clasificacion que seria lo

idéneo. Al referirse a la representacion grafica se deja con un gran vacio porque no se enfoca

a si son signos con elementos visuales de caracter bidimensional o tridimensional.

3. La perceptibilidad para la proteccion marcaria de los signos tridimensionales

Con el fin de que la marca incluyendo la tridimensional se asocie con el consumidor
debe ser perceptible a través de los sentidos, con la gran finalidad de que llegue a ser de la
preferencia del publico con el producto o servicio que se ponga a disposicion.

Obviamente las marcas tridimensionales son perceptibles por medio del tacto y de la vista.
Concordando con lo dicho acerca de este tema el Tribunal Andino de Justicia menciona:

“La marca debe ser tangible, esto le permite ser captada por los sentidos para asociarla con un
producto o servicio y de este modo identificarlo. La marca puede impresionar uno o varios

sentidos.” >

150 |_ey de Propiedad Intelectual Ecuatoriana de 1998.
151 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005).
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“Para que algo pueda ser distintivo debe ser también perceptible; los elementos que capta el
consumidor son los que le permiten reconocer la marca para que esta, a su vez, sirva como

medio de identificacion de determinado producto o servicio”**%.

“Es este caracter —el de la perceptibilidad- el que le permite al consumidor realizar una
correcta diferenciacién e individualizacion de la clase de productos o servicios que distingue

la marca, para luego poder solicitarlos, adquirirlos y satisfacer sus necesidades™ ™.

“La perceptibilidad de un signo en ocasiones se traduce en tres dimensiones, lo que implica
volumen, con virtualidad de impactar de manera especial el sentido del tacto: la forma

o . 154
externa tridimensional” ",

3.1. Formas funcionales en los signos tridimensionales.

En este sentido existen los siguientes fundamentos:
A) Fundamento de la Prohibicion de registro. Sistema estadounidense y sistema comunitario
europeo.- la prohibicion en analisis con diferentes matices, aunque con idéntica ratio, es

establecida por las diversas legislaciones marcarias.

Asi, a través de la “doctrina de la funcionalidad™*®, en el sistema estadounidense se

procura mantener el equilibrio apropiado entre el Derecho Marcario y el Derecho de

152 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005)

153 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005)

4 Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005)

1% a doctrina de la funcionalidad tuvo su origen en decisiones jurisprudenciales, pero a partir del 30 de octubre de 1998 fue codificada al
reconocérsela expresamente en el acto Lanham 15 U.S.C. 1052(e) (5).
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Patentes. Se indica que la Ley de Marcas, mediante la proteccion de la reputacion de las
empresas, procura promover la competencia, la que resultaria inhibida de permitirse la
apropiacion individual de rasgos (tiles de productos™®. La Suprema Corte norteamericana
resolvié lo correspondiente a la Ley de Patentes, y no a la Ley de Marcas, para alentar la
invencién mediante la concesién de monopolios temporales™”.

La doctrina de la funcionalidad comprende la utilitarian funcionality y la aesthetic
funcionality®®®. La primera, alcanza a signos que constituyan soluciones técnicas v, la
segunda, a signos que hagan mas atractivo al producto sobre el que se aplican y ademas
proporcionen significantes ventajas competitivas a su titular™®. Asi, los colores y demas
rasgos ornamentales, normalmente no proporcionan ventajas utilitarias a los productos, en
el sentido de hacer que funcionen mejor, los productos, en el sentido de hacer que
funcionen mejor, empero, en determinados supuestos su monopolizacién puede llegar a
restringir la competencia, debiendo entonces permanecer en piblico dominio*®.

En este sentido, la USPTO reputd estéticamente funcionales a formas de conductos de
ventilacion mimetizables en techos de teja o de hormigdn, considerandose que el derecho

de marca sobre ellas obstaculizaria a los restantes competidores, quienes deberian ofrecer

1% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2¢ ED), citando a STOLTE, Keith, “Functionality challenges challenges to
incontestable trademark registrations before and after the Trademark Law Treaty Implemention”, en TMR 92, 2002, p. 1098.

7 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a “Supreme Court, Qualitex Co. V. Jacobson Products Co.,
Inc.”, 514 U.S. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)

%8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a PINOVER, Diana, “Aesthetic Funcionality: The Need for
a Foreclosure of Competition”, en TMR 83, 1993, ps. 571 y ss. McKIE Jhon, “Funcionality Survives Incontestability As aType of
Constructive Abandonment Despite Shakespeare”, en TMR 86, 1996, p. 304.

%% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a ARDEN, Thomas, Protection of nontraditional marks,
INTA, New York, 2000, p. 119. Los signos exclusivamente ornamentals, es decir, aquellos utilizados solo con fines decorativos, no resultan
alcanzados por la doctrina de referencia. PSPTO. (TMEP) 3rd edition. Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02 (a)
(iii) (c) Aesthetic Functionality.

%0 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a la Cita 366.- Al estudiar la prohibicion relativa al registro
de colores, veremos que el color negro para motores fuera de borda fue reputado estéticamente funciona debido a que, si bien no generaba
ningdn efecto utilitario en el funcionamiento de los motores proporcionaba importantes ventajas competitivas al ser facilmente combinable
con diversos colores de embarcaciones y reducir en apariencia las dimensiones de los motores.



Zurita Naranjo66
sus productos en formas incompatibles con las superficies de colocacion™®!. En cuanto
respecta al sistema europeo, el Reglamento de marca comunitaria impide el registro de
signos constituidos exclusivamente por “la forma del producto necesaria para obtener un
resultado técnico™®?. La OAMI ha sefialado que la ratio de dicha disposicién es denegar
el registro de formas cuyas caracteristicas esenciales respondan a una funcion técnica,
atento a que la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaria a la
competencia en la oferta de un producto que incorporase esa funcién'®. En el mismo
orden de ideas, el Abogado General del TICE, Ruiz-Jarabo Colomer, indicé que de no
existir la prohibicion: “se burlaria facilmente el equilibrio de interés publico que debe
existir entre la justa recompensa por el esfuerzo innovador, plasmada en la concesion de
una proteccion exclusiva, y el fomento de la evolucion industrial, que aconseja imponer
un plazo a esa proteccion, con objeto de que, una vez transcurrido este, el producto o el
disefio de que se trate quede libremente disponible”164.

B) Sistema marcario nacional.- existe el principio de prioridad, por el cual, en materia de

soluciones técnicas, la proteccién por patente se antepone a cualquier otra forma de

181 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Patifio Alves, La imitacion de los envases y de las formas

tridimensionales, RGD, nim. 645, pags. 76, 77 y ss.

“M-5 Steel Mfg., Inc. V. OHagins Inc.”, 61 USPQ2d 1086 (TTAB 2001).

%82 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Patifio Alves, La imitacion de los envases y de las formas

tridimensionales, RGD, nim. 645, pags. 76, 77 y ss.

Cita 368. - Art. 7°, apartado 1, letra e), inciso ii). En el mismo sentido se manifiestan diversas leyes de Marca, entre ellas, la de Costa Rica,
Ecuador, Lituania, Rumania, Canad4, Nicaragua, Croacia, Paraguay, Hungria, Per(, Bulgaria, China, ex Yugoslavia, Sudafrica. Hay quienes
expresan que la prohibicién concerniente a signos funcionales no opera cuando la caracteristica funcional se refiere a un aspecto incidental o
secundario de la marca.

183 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Patifio Alves, La imitacion de los envases y de las formas

tridimensionales, RGD, nim. 645, pags. 76, 77 y ss.

La 2° sala de Recurso de la OAMI, por resolucion del 18/2/03 (asunto R99/2002-2), indico que la norma comunitaria procura salvaguardar
los limites establecidos por las leyes de patentes, sea para evitar la monopolizacién de las soluciones técnicas o invenciones que no reinan
los estrictos requisitos de patentabilidad (novedad y actividad inventiva), o para respetar el limite temporal de los derechos de patente, de
modo que las formas funcionales (de productos u envases) no patentables sean de libre explotacion, y las patentadas pasen al dominio
publico al expirar la patente. En términos similares: KAMPERMAN, Ansel, “Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade
Marks Act”, en EIPR (2), 1995, p. 67.

184 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Patifio Alves, La imitacién de los envases y de las formas

tridimensionales, RGD, nim. 645, pags. 76, 77 y ss. Conclusiones presentadas el 23/1/01 relativas a la Peticién de decisién prejudicial de la

Corte de Gran Bretafia. Asunto C-299/99.
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proteccion estatuida por la propiedad intelectual®®

. A falta de solicitud de una patente (de
una invencion o modelo de utilidad) no podré recurrirse a otros medios de proteccién
pues, en principio, las demas modalidades de propiedad intelectual no se aplican a las
invenciones de naturaleza estrictamente técnica’®. Se procura asi impedir la elusién del
sistema de patentes, Unico medio habil para obtener derechos exclusivos sobre creaciones
técnicas. En caso contrario, el registro de marca conllevaria una apropiacion ad
perpetuitatem de las caracteristicas técnicas o configuracion funcional de un producto o
envase. De este modo, la forma funcional adoptada como signo marcario nunca caeria en

el dominio publico y se evadiria el limite temporal de la patente, consagrado por razones

de interés publico™®’.

En cuanto a lo que se refiere a la prohibicion in examine estableciendo que no se
consideraria marca en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana “Art. 195.- No podran
registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al
articulo 194 de esta ley; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus

envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza de la funcién de dicho

185 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a CHIJANE DAPKEVOCIUS, D., “Marcas
tridimensionales”, cit., p. 66.

166 OMPI, Los disefios industriales y su relacién con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales, Ginebra 2002, p. 14. Asi el
sistema juridico francés, caracterizado por ser sumamente flexible a la hora de admitir que una misma creacion sea amparable por diversos
regimenes de propiedad intelectual, impide la protecciéon acumulada respecto a creaciones cuya forma no pudiera escindirse de su funcién
técnica, en cuyo caso, solo seran protegibles por la Ley de Patentes. BERNAULT, Carine, “La proteccion des formes fonctionnelles par le
droit de la propiete intellectuelle: le critere de la forme separable de la fonction”, en D n° 14, 2003, ps. 957-962. La autora sefiala que: una
forma puede ser protegida indistintamente por los diversos regimenes de propiedad intelectual si se cumplieran las condiciones exigidas
legalmente. Sin embargo, cuando la forma es dictada por la funcion del producto al cual se aplica, solo regira el Derecho de patentes, en la
medida en que dicha funcidn sea novedosa, revela una actividad inventiva y sea susceptible de aplicacion industrial (op. Cit., p. 957)

1 FERNANDEZ-NOVOA, C., Derecho de Marcas, cit., 82. MARCO ARCALA, L., Las causas de denegacion..., cit., p. 338. ARNET,
Ruth, “Markenschutz fur Formen: Theorie und Paxis zu den spezifischen Schutzausschlussgrundenfur die Formmarke gemass Art. 2 lit. a
und b MSchG”, cit., pp. 835 y ss. COUTO GONCALVES, L., Direito de Marcas, cit., p. 93. SANDRI, S. — RIZZO, S., I nouvi..., cit., p. 55.
BURZIO, Alberto, “Marchi di forma e di colore: alcune considerazioni sul caso ‘ovetto Kinder”, en Giur. It, n® 6, 2002. P. 1017.
CHAVANNE, A., “La loi du janvier 1991...”, cit., p. 190. CHAVANNE, Albert — AZEME, Jacques, “Proprietes incorporelles. Droits sur
les signes distinctifs”, en RTD com. 43 (4), 1990, p. 577.
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producto o del servicio de que se trate; ¢) Consistan en formas que den una ventaja
funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican'®®,

“Se denota, el acierto legal que consagra este articulado ya que la prohibicion de
registro es a nivel general ya que se da la imposibilidad de registro de caracteres utilitarios de
productos o envases, que fueren o no patentables'®®.*”®” Por lo tanto, cumplan estas o no los
requisitos de patentabilidad, bajo ningin concepto es factible el registro como marca de
soluciones técnicas.

Los productos y procesos que aportan soluciones técnicas a problemas practicos son
objeto exclusivo de las normas especiales del Derecho de Patentes, por la problemética acerca
de caracteres utilitarios de productos o envases que puedan ser 0 no patentables y su registro,
debido a que a través de el se armonizan los intereses de los inventores, de la competencia y
del publico en general. Las soluciones técnicas resultan fundamentales para el desarrollo de
las economias y para el mejoramiento constante del nivel de vida, por tanto, a la hora de
admitirse la concesion de derechos exclusivos, las normas de patentes requieren el
cumplimiento de condiciones formales y sustantivas muy estrictas™"*.

Entonces, si una caracteristica utilitaria no fuere susceptible de registrarse como

patente de invencion o modelo de utilidad porque careciere de novedad, de nivel inventivo o

1% Mientras que el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual sefialaba: “Art. 58.- La solicitud para registrar una marca debera presentarse
en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial y debera contener: a) Identificacion del solicitante, con la determinacion de su domicilio y nacionalidad; b) Identificacion del
representante o apoderado, con la determinacion de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones; c) Descripcion clara y
completa de la marca que se pretende registrar; d) Indicacién precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en funcién de su
forma de percepcidn. e) Especificacion individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la determinacion de la clase
internacional correspondiente; y, f) Identificacion de la prioridad reivindicada, si fuere del caso. Para efectos del computo de los plazos de
prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzara correr desde la fecha de presentacion de

la primera solicitud.

165 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a CHIJANE DAPKEVICIUS, D., “Marcas
tridimensionales”, cit. P. 68.

70| ey de Propiedad Intelectual de 1998.

"™ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a LATIMER, Hugh — ABLIN, Karyn, “Stealth patents: the
unconstitutionality of protecting product designs under The Federal Trademark Dilution Act”, en TMR 90, 1990, p. 489. OMPI, los disefios
industriales y su relacion con las obras de artes aplicadas.. ., cit., pp. 13 y ss.
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estuviere en el estado de la técnica, mal podré inscribirse como marca eludiéndose el sistema
de patentes.

Si bien es cierto que las formas estandarizadas de los productos o envases presentan
determinada utilidad, empero, en este supuesto, no quedara impedido el registro si se adosan
elementos que confieran global distintividad, siempre sobre el entendido bésico de que no se
disfrutara de derechos exclusivos sobre la forma per se, la cual integra el acervo publico y

resulta libremente reproducible.

C) Evaluacion de la naturaleza de la forma.- en nuestro sistema de registro, conforme a la
praxis administrativa, la Direccién Nacional de Propiedad Industrial efectuara un
examen sobre el registro de la invencion, dentro del término de 60 dias contados a
partir del vencimiento de los plazos'’?. Para dicho examen, podra requerir el informe
de expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren iddneos,
para que emitan opinién sobre la novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de la
invencion. Asi mismo, cuando lo estime conveniente, podrad requerir informes de
oficinas nacionales competentes de otros paises. Toda la informacion serad puesta en
conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado en los

términos que establezca el reglamento.

Cabe sefalar, que si tal y como lo expresa le Ley de Propiedad Intelectual cuando el
examen fuere parcialmente desfavorable, se otorgard la patente solamente para las

reivindicaciones aceptadas, mediante resolucién debidamente motivada.'”® Si fuere

172 |_ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 142,143, 144.
1 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No.
320. 19 de mayo de 1.998. Art. 144, ler inciso.
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desfavorable se denegara, también mediante resolucién motivada. Es decir, ante un informe
negativo, no es dable afirmar la automatica registrabilidad del signo que puede presentar de
igual forma caracteristicas funcionales que requieran de su permanencia en el dominio
pUblico o carecer de aptitud distintiva por tratarse de una forma banal o estandarizada'".

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial podra reconocer los resultados de tales
examenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
registro de la invencion®".

Por otra parte, el informe parte puede expedirse a favor de la patentabilidad, es mas,
indicarse que el signo ya se encuentra amparado en un registro nacional o internacional. La
patente vigente o vencida, mostrara una fuerte evidencia de funcionalidad de la forma
solicitada como marca'®. No obstante, el interesado podra acreditar que no existe un nexo
causal entre la forma y los aspectos funcionales reivindicados en la solicitud de patente,
siendo, por el contrario, un aspecto simplemente ornamental, fortuito o arbitrario de la
invencion. A contrario, se ha de sefialar que la preexistencia de un registro de disefio
industrial es, en principio, un factor para descartar la funcionalidad, ya que por definicién las
patentes de disefio amparan exclusivamente aspectos ornamentales.

En los sistemas comparados, suele tenerse presente la actividad promocional del propio

interesado, el que publicitariamente podria destacar las bondades de la forma, por

174 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a CHIJANE DAPKEVICIUS, D., “Marcas
tridimensionales”, cit., p.68.

7 ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 144, 2do inciso.

78 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a USPTO. (TMEP)3rd edition. Chapter 1200 Substantive
Examination of Applications. 1202.02 (a) (iv) Burden of Proof in Functionality Determinations R-1. CARON, Stepane — CARRIERE, Paul,
“Fonctionnalite” et marques de commerce”, en Cahiers Prop. Intel. 14 (1) 2001, ps. 37, 43. GOLDSTEIN, P., Copyright, patent, trademark,
and related state doctrines: cases and materials., cit., p. 987. FERNANDEZ-NOVOA, C., El sistema comunitario..., cit., p. 140. MARCO
ARCALA, L., Las causas de denegacion..., cit. P. 226. La OAMI neg6 el registro de la forma tridimensional de un sacacorchos por
reputarla funcional, argumentado el impedimento de registro con el fuerte respaldo probatorio de la existencia de una patente europea, una
patente estadounidense y un modelo de utilidad espafiol que reivindicaban la forma ahora solicitada como marca. Resolucion de la 2° Sala
de Recurso de 18/2/03, asunto R 99/2002-2
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proporcionar ventajas respecto a la duracion, consistencia y mayor eficacia del producto o
envase'’”.

La gran mayoria de veces, al examinador le resultara dificil sefialar si determinada forma
es 0 no funcional, esto es asi porque, respecto de estas marcas, deviene esencial tener
presente consideraciones de orden técnico y comercial que no pueden ser plenamente
evaluadas en ausencia de una informacion exhaustiva, sobre el contexto en que la marca sera
utilizada®’®.

Cabe cuestionarse si la operatividad de la prohibicién resultaria impedida de demostrar la
existencia de otras formas, que permitan obtener el mismo resultado técnico, sobre todo por
considerarse que en el supuesto no existe indebida restriccion de la competencia. EI abogado
general del TJCE, Ruiz Jarabo Colomer, sefialo que la solucién afirmativa habilitaria a que
una empresa registrase todas las formas imaginables que alcanzaren idéntico resultado,
legitimandose de este modo un monopolio perpetuo sobre determinada solucion técnica®’.
Ademas, se obligaria a la autoridad competente en materia de marcas, a efectuar una
apreciacion acerca del rendimiento en los procesos técnicos.

Como oposicién contraria, la doctrina europea sefiala que, para enervar la causal
impeditiva, basta con acreditar la existencia de formas alternativas utilizadas o hipotéticas,

siempre que las mismas practicas, factibles y efectivas, logrando un resultado equivalente en

cuanto a técnica y costes de produccion’®.

77 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a USPTO (TMEP) 3rd edition, Chapter 1200 Substantive
Examination of Applications. 1202.02(a) (v) (A) Advertising, Promotional or Explanatory Material in Functionality Determinations.
MIKUS, Jean Philippe, “Chevauchements de droits...”, cit., p. 323. LEMAS DEVESA, C., “Motivos de denegacion absolutos”, cit., p. 93.
FERNANDEZ.NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., cit., p. 153 MARCO ARCALA, L., “Prohibiciones absolutas”, cit., ps. 179-180.

"8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a CARON, Sthepane — CARRIERE, Paul, “Fonctionnalite
et marques...”, cit., p. 43.

1 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a las conclusiones de fecha 23/1/01 en el asunto C-299/99..
80 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a MARCO ARCALA, L., Las causas de denegacion. .., cit.,
ps. 227-228. FEZER, Karl-Heinz, Markenrecht, cit., p. 397.
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En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana establece que los dictdmenes
técnicos emitidos por las oficinas competentes de paises u organismos internacionales, con
los cuales el IEPI haya suscrito convenios de cooperacion y asistencia técnica, seran
admitidos por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial a los efectos de conceder la
patente™®’.

En consecuencia de lo antes expresado, cabe la aplicacion de el adagio Ubi lex non

distinguit, nec nos distinguere debemus, donde no es posible efectuar distinciones donde no

las hace una norma que presente una redaccion totalmente clara.

3.2. Ladistintividad para la proteccion Marcaria de los Signos Tridimensionales.

Doctrinariamente se hace una gran relevancia a la distintividad que debe poseer un
signo tridimensional para ser objeto de registro. El requisito del caracter distintivo forma
parte de la funcion principal de la marca, la misma que es la de separar o discriminar los
productos o servicios de una empresa de los demas. Para que una marca pueda cumplir con
esa capacidad diferenciadora, debe tener la aptitud para ser reconocida facilmente como signo
distinto del producto mismo y de la misma forma no debe parecerse al nombre del producto,
ya que la marca no debe transmitir la idea de la clase de producto sino mas bien distinguir un
producto en particular de otros que son de su misma especie.

Y en relacion a la forma de identificar (sean figurativos denominativos o mixtos), uno
de los requisitos existentes para su proteccion legal mediante el derecho marcario es el de la

distintividad, es decir la capacidad que tiene un signo para individualizar de forma efectiva

181 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Vid. Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No.
320. 19 de mayo de 1.998. Art. 144, 3er inciso.
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tanto los productos como los servicios de una empresa (distintividad intrinseca), de modo que
el consumidor pueda reconocerlos de forma individual y elegirlos segun sea su preferencia,

Dentro de las marcas tridimensionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la sentencia afirma que “los criterios de apreciacion del caracter distintivo de las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los
aplicables a otros tipos de marcas™®?.

Dado que, la distintividad es una cuestion de hecho, por lo tanto debe ser apreciado en
cada caso particular, ya que no existen reglas que afirmen abstractamente que una
determinada forma volumétrica permita diferenciar a un producto de otro de su misma clase,
pues lo que es distintivo para un bien puede ser usual 0 comun para otros bienes o articulos
de distinta clase que estan en el comercio.

En principio, con la distintividad se busca proteger simultaneamente tanto al esfuerzo
empresarial como al consumidor, es asi que con respecto al primero se reconocera la
inversion que existe en todo lo que conlleva el poner a disposicion del publico un
determinado bien o servicio con un medio identificador que lo diferencie de los demas que
ya existen en el mercado; en relacion al segundo factor se busca proteger y defender la
autonomia en el momento de escoger y asi evitar que se pueda incurrir en el error de hecho
en el proceso de compra o contratacion de los bienes o servicios que desea consumir o
contratacion de los bienes o servicios que desea consumir o utilizar.

Tal capacidad diferenciadora, consustancial con el derecho marcario, no debe
confundirse con la “novedad” o la “originalidad”, conceptos que se pertenecen

respectivamente, al derecho de autor y al derecho de la invencion (el mismo que protege las

182 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Sentencia del 12 septiembre del 2007 (asunto T-358).
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“soluciones técnicas”), debido a que la marca no requiere de ser una “creacion” para que sea
sujeto de proteccion, sino que tenga la aptitud diferenciadora entre unos y otros productos y

servicios, es decir que sean inconfundibles para el consumidor®.

Por lo que cabe mencionar los siguientes aspectos en principio el estudio de la
distintividad representa ciertos obstaculos que deben ser superados. En efecto, la mayoria de
sistemas normativos presentan la hipétesis de incidencia que dificilmente se podrian verificar.
Esta situacion se da porque la definicion de distintividad en cierto sentido es errénea o es
insuficiente, en todo caso, el concepto de distintividad que se utiliza en la mayoria de

legislaciones es completamente inaplicable en términos préacticos.

“En este sentido, antes de intentar una definicion de distintividad se debe establecer
que la distintividad es una cuestion de hecho. Situacion que por tener esa condicion, es
naturalmente mutable, es decir puede variar, podria aumentar, disminuir, perderse, diluirse y
eventualmente se podria recuperar. Siendo la distintividad una cuestion de hecho se
comprendera facilmente que esta no depende del signo per se, mas bien esta condicionada a
elementos externos que condicionaran su existencia'®*. De ahi que la distintividad se
constituye en un tema de hecho que no depende del signo, sino que se refiere a condiciones

de elementos externos que determinan su vida.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 72 de la Sala 1° (6 de octubre de 1989).

184 Cita Web — http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htim LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO:
REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS, octubre 2001, Bardales
Mendoza Enrique. Dominiuris.com, Idioma Espafiol.



http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htlm
http://www.dominiuris.com/index.htm
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“En términos estrictamente ontoldgicos resulta imposible hablar de signos distintivos,

por ser un hecho imposible facticamente e imposible en términos propiamente juridicos. En
efecto no existen signos distintivos en términos abstractos, en realidad lo que existe son los
signos 0 medios que han adquirido distintividad por el posicionamiento y reconocimiento que
se ha dado a los mismos por parte del consumidor. La distintividad, se adquiere y su vigencia
depende de circunstancias de hecho en su totalidad; no depende del signo en si sino de una
situacion  externa. Eso demuestra porque el signo sigue existiendo a pesar que la

»185  Ademas como se

distintividad que habia recibido por adhesién haya desaparecido
reitera, no existen signos distintivos en términos abstractos, como los forenses, éstos existen y
dependen enteramente del hecho, ya que puede existir el signo, aunque la distintividad se

extinga.

“De este modo, se debe concluir que la distintividad es independiente del signo que la
tiene adherida; la distintividad sera en consecuencia una cuestion relativa. Entendida de este

modo la distintividad como un elemento de connotaciones relativas a situaciones de hecho, se

18 Cita Web — http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htlm LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE
DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS, octubre 2001,

Bardales Mendoza Enrique. Dominiuris.com, Idioma Espafiol.


http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htlm
http://www.dominiuris.com/index.htm
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debe tratar de hacer una definicion para luego establecer cuales son las caracteristicas que la

rodean’*¢®,

Es asi, que la distintividad se entiende como una situacion de hecho con naturaleza
mutable (variable segun la legislacion en la que se aplique) y temporal que concede al signo
al mismo que se le adhieren las connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes

de la naturaleza ontoldgica del mismo.

De acuerdo a lo investigado en la concepcion de distintividad es posible que se
utilicen signos idénticos, esta situacion es totalmente valida; sin embargo el hecho que resulta
no tolerable es que dos signos pretendan tener adherida una misma distintividad. En
consecuencia si bien el derecho sobre una determinada distintividad siempre estara vinculado
a un espacio geografico determinado, la proteccidén que esta recibira propasara el espacio
geografico siendo que la buena fe comercial en las condiciones econémicas actuales no tiene

limite territorial.

En tal sentido, la posibilidad de coexistencia de signos idénticos para productos o
servicios que no guardan conexion competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza es
valida, en tanto no tengan adherida la misma distintividad. En consecuencia el derecho sobre

la distintividad es absoluto, no goza de un limite territorial respecto a la extension de su

18 Cita Web — http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htim LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE

DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS, octubre

2001, Bardales Mendoza Enrique. Dominiuris.com, Idioma Espafiol.
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proteccion, la distintividad no puede ser compartida. Lo que se puede compartir es el signo

que se utiliza paraaeste adherirle la distintividad mencionada'®’.

Sin embargo, en este orden de ideas se considera que a pesar que la distintividad es
Unica y que el signo distintivo es solo el elemento que sirve para adherirla, no es conveniente
que coexistan signos idénticos con el fin de diferenciar ya sean productos o servicios que si
tienen conexion competitiva. La capacidad permisiva en el uso de signos idénticos esta
referida cuando no existe conexion competitiva y la distintividad que va adherida al signo no

es idéntica.

Consecuentemente, los sistemas, que establecen como requisito de concesion de
derecho el caracter de distintividad del signo caen en el error de exigir una condicion que no
se puede verificar. Resultando imposible de establecer si el signo solicitado tiene adherida
una distintividad si la misma aun no ha sido utilizada; en este sentido, lo que en realidad se
trata de proteger es la distintividad, el objeto de la proteccion es la distintividad y no el signo
al cual esta adherida. Por lo que resulta un imposible juridico, establecer que la forma de
adquirir el derecho debido a que tiene un caracter subjetivo y que depende de un mero tramite

administrativo.

De tal modo, que la forma mas eficiente de reconocimiento juridico de la distintividad
es un sistema declarativo del derecho, en el cual el sistema legal s6lo reconocera algo que ya
se ha manifestado de modo cierto y que es sujeto de comprobacion en la realidad econdémica.
Es asi que el sistema tendria connotaciones racionales respecto de la naturaleza ontoldgica de

la distintividad.

187 Eemandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a CARON, Idem pégs., cit. Op 334,335.
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Este sistema de concesidn de derechos responderia de modo adecuado a la naturaleza
de la distintividad, que es una cuestion de hecho de naturaleza variable y por lo tanto resulta
ser un proceso iniciado por su titular. De este modo siguiendo el razonamiento de concesion

de derecho este se mantendra intacto mientras la distintividad se encuentre vigente.

Se debe precisar que a pesar de lo precedentemente mencionado algunos signos que
no requieren tener una distintividad adherida por no cumplir fines concurrentes, pueden
tenerla y esta debe ser protegida independientemente del hecho de que el signo no cumpla
con las funciones antes mencionadas. De este modo, identificamos la existencia de
innumerables signos que no requieren para cumplir sus funciones de una distintividad

adherida que sin embargo la tienen y que debe ser protegida por el sistema legal vigente.

“En consecuencia, identificamos que la distintividad como objeto de derecho va mas
alla de la simple existencia o no de fines concurrenciales'®® del signo que la recibe. En tal
sentido, su identificacién y reconocimiento como ente autbnomo escapa a la regulacion
tradicional entendida como reguladora de los signos distintivos; Asi, debe precisarse que el
objeto de proteccion es la distintividad independientemente de la funcion que cumpla el signo
que la reciba. De este modo, hablar de signos distintivos, es erréneo, ya que juridicamente

hablando tiene un doble sentido donde se muestra un limite para reconocer la distintividad

Enrique Bardales Mendoza, octubre 2001, Abogado Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Catdlica del Perd. Socio del Estudio Castillejo & Bardales Abogados.
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como objeto de derecho y en consecuencia se denota la existencia de un ente autbnomo cuyo

desarrollo no depende de la estructura ontoldgica del signo.”*®

3.2.1. Las marcas tridimensionales y su alto poder de distintividad.

La distintividad, en las marcas tridimensionales, se enfoca desde tres puntos de vista,
es decir con la existencia de los elementos denominativos (nombre) o bidimensionales
(dibujos o graficos), que puedan acompafar o no al disefio volumétrico que se pretende
identificar en un producto.

Es por tal razon que la marca tridimensional debe ser un signo distintivo en si mismo,
y que no puede ser confundida la capacidad diferenciadora con la que pueden tener las
etiquetas (denominativas, figurativas o mixtas), que se adhieran a la forma en tres
dimensiones con la cual se presente el producto o servicio a los consumidores.

En otras palabras, la Fuerza distintiva de la marca tridimensional deber ser muy
independiente de las otras marcas.

Las formas tridimensionales, como cualquier otro signo, deben tener la distintividad
necesaria para ser denominadas como marcas. Por lo dicho, diversas legislaciones ademas de
impedir el registro de formas funcionales, expresamente prohiben la inscripcion de “la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto™®. Esta causal impeditiva se refiere,
basicamente, a la forma estandarizada del producto o envase, es decir, a su forma normal. Asi

como una marca denominativa de ser debe diferir de la forma comin del objeto

189 |van Ore Chévez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio web “http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-
344-y.html”

180 Art. 3.1, letra e) de la Directiva 89/104/CEE. Diversas leyes nacionales se manifiestan de manera idéntica, entre ellas, la de Bulgaria,
Croacia, China, ex Yugoslavia, Turquia; Hungria, Rumania, Republica Checa, Lituania y, de forma similar, las leyes de marcas de Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, México, Argentina y Per(.


http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html
http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html
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identificado™'. Actualmente se ha aceptado que una forma tridimensional por si misma
puede, de modo general y abstracto y sin tomar en consideracion productos concretos, ejercer
en el comercio, la funcion distintiva exigible a todo signo marcario. La apreciacion del
caracter distintivo concreto de los signos tridimensionales, no debe realizarse sobre la base
de criterios mas exigentes que los aplicados para otros tipos de marcas'®?, debido a que,
diversos factores determinan que prima facie carezcan de suficiente distintividad inherente®,

Como expresa Carlos Fernandez-Novoa “la marca consistente en la forma de una
producto no tiene una vocacion innata para indicar el origen empresarial del producto
portador de la marca'®. Las posibilidades relativamente reducidas de formas que cabe dar a
los productos y a sus envases podria, en determinados sectores del comercio, dificultar que
los consumidores las reconozcan como signos distintivos. Por otra parte, los caracteres
funcionales o estéticos, condicionan las formas de productos y envases, por tanto, los objetos
de un mismo género suelen presentar, un aspecto parecido. Ademas, el consumidor medio, a
diferencia de la percepciéon que las formas componentes necesarios u ornamentales de los
objetos'®. Es asi, que mientras que el plblico esta acostumbrado a percibir inmediatamente
determinados signos como identificadores de productos, no ocurre necesariamente 1o mismo

cuando el signo tiende a confundirse con el aspecto del propio producto”%.

181 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a GOMEZ MONTERO, J., Directivas para el examen de
marcas, cit., p. 7. COUTO GONCALVES, L. Direito de Marcas, cit., p. 68, 92. BERCOVITZ, A., Introduccion a las marcas.. ., cit., p.77.
1% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a DI CATALDO, V., | Segni.., cit., p.87. SANDRI, S. —
RIZZO, S., 1 nuovi..., cit,, p. 42. En el mismo sentido se manifestd la jurisprudencia alemana: “Dreidimensionales Marken”, en
Bundespatentgericht. Jahresbericht, Munich, 2002, p.61 y el TPICE (Sala Cuarta) en sentencia del 24/11/04, Asunto T-393/02.

%8 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a : ARDEN, Thomas, Protetion of nontraditional..., cit., ps.
45,

1% FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, 2° ed., pagina 216.

1% OAMLI, “Oami news legal question”, en OAMI news n°1, 2002, p. 4.

1% Sentencia del TPICE (sala segunda) de fecha 5/3/03. Asunto T-194/01. Institut Federal de la Propriete Intellectuelle Suisse. 4.5.4.3.
“Domaine public. Accoutumance du public a la fonction distinctive des formes de produists ou d’emballages”, en Directives relatives a
I"examen des marques, cit., p. 37.
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“La forma tridimensional debe presentar un disefio suficientemente singular y
Ilamativo, con caracteristicas inusuales, y de este modo se llamara despertara la atencion del
pUblico consumidor y se incentivara su comercializacién como signo distintivo™®’.

Cabe recalcar que no es recomendable exagerar en el grado de originalidad requerido,
y no se debe examinar la forma como a una obra de arte, se trate de derechos de autor o de un
disefio industrial'®.

En términos generales, estos signos presentaran escasez de distintividad, el ius
prohibendi de sus titulares los restringirdn en la reproduccion exacta o casi exacta de la
representacion peculiar del producto o envase constituido en marca'®®

El Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual en su segundo inciso hace referencia
sobre este tema “Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente

1200

distintivos y susceptibles de representacion grafica”™", es asi que la ley claramente hace una

insistencia juridica sobre la distintividad que debe poseer el signo para ser sujeto de registro.

4. La figura del Trade Dress y su aplicacion.

Evidentemente el término Trade Dress, es la "apariencia registrada de un producto™
también llamada "Apariencia distintiva registrada, se lo usa en un contexto juridico el cual
esta definido por varios autores entre otros. El Trade Dress es la apariencia con la que viene

un producto, la forma del mismo (a veces se refiere a la configuracion del producto y en

7 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a GONZALEZ-BUENO, P., “Prohibiciones absolutas”, cit.,
ps. 113-114. FRANCHESCHELLI, R., sui marchi di impresa, cit., p. 131. BENUSSI, F., Il marchio comunitario, cit., 0s. 25 y ss.
VANZETTI, A. — DI CATALDO, V., Manuale di diritto..., cit., p. 133. OAMI, “Three.Dimensional Trade Marks”, en OAMI news, n! 4,
2001, p. 2.

1% Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a SANDRI, S. — Rizzo, S., I nuovi..., cit., p. 43.

1% FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., cit., 154 y del mismo autor: El sistema comunitario de marcas, cit., p. 137.
LEMAS DEVESA, C., “Motivos de denegacion absolutos”, cit., p. 91.

20| ey de Propiedad Intelectual ecuatoriana.
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menor rango al disefio del producto), al color del producto. Asi mismo es la apariencia
registrada de un producto también denominada como la Apariencia distintiva registrada. Y se
hace un enfoque en su mayoria a la imagen globalizada de la marca, es decir en su conjunto

el cual comprende el material, el color y el producto.

El Trade Dress, esta bajo la Ley de Propiedad Intelectual, dentro del derecho de
marcas, el cual se refiere a el total de la imagen del producto o servicio, el cual incluye sus
colores y gréaficos en las etiquetas de los productos la apariencia de empaque del producto, lo
cual se relaciona con los signos tridimensionales porque pueden protegerse como una

representacion grafica, ya que el mencionado derecho puede también aplicarse.

Es una imagen comercial y/o presentacion comercial, caracteristica distintiva no
funcional que distingue los productos de un fabricante de los de otro, es la imagen total,

puede incluir el color de las cajas, la configuracién de la mercancia.

Se refiere a las caracteristicas de la apariencia visual de un producto o su envase
(también puede ser la fachada de un edificio, o un restaurante), ya que son sujetos de registro
y proteccion para evitar la copia, plagio o cualquier violacion de derechos creados por el

titular de una marca.

Las caracteristicas mencionadas pueden incluir a signos tridimensionales, el disefio

gréfico, su empaque, el color, e incluso al olor de un producto.

En lo que a Ecuador respecta la legislacion no provee nada en cuanto a lo que es el
Trade Dress como tal, y mucho menos su aplicacion, en doctrina se puede evidenciar que en

otros paises con mayor avance tecnoldgico ya existe una aplicacién de lo que es el Trade
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Dress, ya que con esta concepcion se puede proteger a las apariencias, con mas rigurosidad y
asi mismo, dar un enfoque mas especifico a la marca, porque se hace un enfoque mas

minucioso de lo que comprende en su conjunto a un signo.

En ese orden de ideas, el Trade Dress esta regulado por legislaciones de otros paises
como los anglosajones en Asia (en la India), pero en nuestro pais no existe una regulacion a
este término como se menciond anteriormente, la razon es que es dificil de catalogarlo en
alguna de las clasificaciones en las que se divide la propiedad intelectual, presumiblemente se
podria regular a través de las marcas, pero exactamente no existe una divisién que se

encargue de proteger un producto totalmente intangible.

Existen dos requisitos basicos que deben cumplirse para comerciar el Trade Dress, el
primero es que con las caracteristicas expuestas debe ser capaz de funcionar como un recurso
de indicador; y el segundo es que los consumidores tengan la capacidad de identificar a un
determinado producto y a su fabricante. En Estados Unidos, el disefio del embalaje y la
construccién de fachadas son considerados intrinsecamente distintivos y capaces para
identificar a un producto. Sin embargo, el disefio del producto no puede ser inherentemente
distintivo, por lo que el Trade Dress u otros disefios que no pueden cumplir el inherente
requisito solo puede ser protegido mediante la adquisicion de “un significado secundario”. Es
decir que, la marca puede ser protegida si se adquiere una asociacion en la mente del publico

con el ente generador de los productos.

Tomando en cuenta la doctrina establecida de la funcionalidad, la presentacion
comercial también debe ser no funcional a fin de estar legalmente protegidas; por otro lado se

debe tomar en cuenta el derecho de patentes. La funcionalidad del producto depende de él
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mismo y para lo que fue creado. Para ser no funcional, no debe afectar a un producto en su
precio, calidad, y un fabricante debe ser capaz de competir eficazmente en una no reputacion.
Por ejemplo, el color es funcional en lo que respecta a las prendas de vestir, ya que es
producto adquirido sustancialmente por su color, forma y apariencia, pero si se lo mantiene
en el closet no va a seguir siendo funcional a menos que lo use una persona.

Se puede tomar como un ejemplo claro aqui, en Ecuador a: “McDonald’s” (como
restaurante internacional); los “Hot Dog de la Gonzélez Suérez”; que por lo que se puede

evidenciar en cada local se mantiene la misma linea tanto del producto como del servicio.

Algunas de las marcas registradas con palabras como: COCA-COLA, para bebidas.
Bajo la tradicional vista comercial, COCA-COLA, funciona como marca registrada para las
bebidas, por que el término identifica el origen de la misma, simboliza la reputacion, y el
buen nombre del productor.

Por otro lado algunos de los més notables elementos de algunas marcas son no
verbales. Considerando como producto la Coca-Cola el reconocimiento.

“En este sentido la apariencia distintiva de establecimientos comerciales o Trade
Dress, estd compuesta por varios elementos de distinta naturaleza que aplicados a un
producto o servicio, sirven para distinguir una empresa de otra.

Los elementos son los siguientes: el packaging, la configuracion de un producto o

establecimiento comercial y el disefio o decoracion de los establecimientos comerciales.
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Cabe recalcar que en Ecuador no existe una regulacion normativa especifica para este

término, y sus componentes estan protegidos en nuestro sistema juridico de la siguiente
forma:"?*

e Los envases Yy envoltorios o Packaging, se protegen a través de la Unidad de Signos
distintivos por Marcas y todo lo que regula la ley en ese capitulo.

Si bien la forma de los productos no puede ser registrada como marca, la doctrina y
Jurisprudencia entiende que la forma no necesaria o funcional es susceptible de
registro.

e El segundo elemento que integra el Trade Dress, es la configuracion de un producto, y
nuestro sistema marcario lo contempla. Dentro de la configuracion de los
establecimientos comerciales, se destaca lo siguiente:

- La apariencia exterior e interior de un local o edificio donde se desempefia la
actividad comercial,

- Los uniformes de los empleados,

- Los instrumentos utilizados para la venta ambulante, etc.

De los elementos anteriormente referidos, en la legislacion ecuatoriana, se debe determinar
si distingue una actividad, es un nombre comercial; y, si identifica un servicio, es una marca,

ambos elementos se establecen dentro del derecho marcario.

21 Cita Web- http://www.gistgroup.com.ar/como-proteger-la-apariencia-distintiva-o-trade-dress-de-su-negocio. Como proteger

un signo distintivo oTrade Dress. GistGroup, 04 de agosto de 2011, Buenos Aires - Argentina, Idioma. Espafiol.


http://www.gistgroup.com.ar/como-proteger-la-apariencia-distintiva-o-trade-dress-de-su-negocio
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5. Declaracion de Notoriedad.

Este es un elemento muy importante dentro del derecho marcario, por que el
legislador si ha tenido un acierto al momento de incluirla dentro de la Ley de Propiedad
Intelectual tal y como consta en el Articulo. 197 que sostiene “Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico como signo distintivo
de los productos o servicios para los cuales se utiliza;

b) La intensidad y el ambito de la difusion y de la publicidad o promocion de la marca;

c) La antigiiedad de la marca y su uso constante; vy,

d) El andlisis de produccion y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la
marca 2%,

Como se puede apreciar, la notoriedad en Ecuador, se deben cumplir con criterios que
establece la ley, y siendo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual la entidad
competente para que se encargue de calificar si una marca es notoria 0 no, es decir que la
notoriedad queda merced del juicio subjetivo de la autoridad competente, es asi que cualquier
resolucion de la autoridad en relacion con la notoriedad de algun registro marcario deba estar
debidamente fundada y motivada en concordancia con el Articulo 76 de la Constitucion del
Ecuador en su literal | que dice “Las resoluciones de los poderes publicos deberan ser
motivadas. No habra motivacion si en la resolucion no se enuncian las normas o principios
juridicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicacion a los antecedentes de

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente

202 | ey de Propiedad Intelectual del Ecuador de 1998. — Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador de Quito, a 25 de enero
de 1999.
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motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables seran

55203

sancionados”“**, consecuentemente el mencionado criterio subjetivo de la autoridad puede ser

sujeto de revision por medio de un amparo.

Lo mencionado tiene concordancia con el Articulo 6 bis del Convenio de Paris donde se
reconoce a las marcas notoriamente conocidas y dice “1) Los paises de la Unidn se
comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare
ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccién de tal marca notoriamente

conocida o una imitacion susceptible de crear confusién con ésta.

2) Deberéa concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del registro para
reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la Union tienen la facultad de prever

un plazo en el cual deberé ser reclamada la prohibicion del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicion de uso de las marcas

registradas o utilizadas de mala fe ”.

203 Constitucion de la Republica del Ecuador2008.
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Siguiendo lo afirmado por Carlos Vifiamata Paschkes su obra “La Propiedad Intelectual”, asi
como de lo citado anteriormente, podemos colegir que la clasificacion de las marcas segun su
notoriedad o fama, son:
-Marcas obligatorias.- son aquellas que se registran por exigencia de la autoridad,
-Marcas de garantia o certificacion.- son aquellas que sirven para distinguir la autenticidad y
calidad del producto, que dan al consumidor la seguridad de que los componentes se apegan a
las normas oficiales; o que aseguran al consumidor la procedencia o lugar de fabricacién de
los productos, como por ejemplo Hecho en Ecuador, o Marca Registrada.
-Marcas de agua.- que se comprenden dentro de las marcas de garantia, y que se utilizan en
papel simple, papel moneda, de seguridad o bien en timbres postales.
-Marcas de proteccion.- son aquellas que se registran como una marca principal, para
protegerla de otras similares, proteger colores, tipos de letra, etc. Como por ejemplo Coca-
Cola, COCA-COLA, Coke, todas esas combinaciones de colores y distintos tipos de letra.
-Marcas simples.- son aquellas que se utilizan por una o varias personas fisicas o morales
para proteger un producto o servicio determinado; como por ejemplo Ford, que sirve para
proteger a vehiculos o talleres automotrices.
-Marcas colectivas.- son las que se solicitan para proteger a asociaciones de productores, de
fabricantes o de prestadores de servicios; en general para distinguir gremios; ya que la marca
gremial trata de brindar una imagen més seria ante el consumidor®*”.

En Ecuador, otra forma de protegerse con marcas que no se usan es registrar la misma
marca en varias clases de la nomenclatura oficial, pues para renovarlas bastara con renovar a

solo una de las clases, para que ocurra en todos los registros, previo el pago de las tasas

2% Articulo 7 bis del Convenio de Paris.
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correspondientes; como por ejemplo Megamaxi que expende alimentos, relojes, ropa,
electrodomésticos, maquinas, jabones, shampoo, etc.

En tanto en los paises donde se puede registrar marcas y no usarlas, existe la figura de
la renovacion por falta de uso, es posible registrar diversas marcas de proteccion para crear
una campafia protectora alrededor de las marcas principales.

Es decir, existen marcas de proteccion:

a) Marcas parecidas dentro de la misma clase de la nomenclatura oficial.

b) La misma marca en diferentes clases de la nomenclatura, cuando solo se usa en alguna

de ellas.

-Marcas ligadas.- son aquellas que perteneciendo a un mismo titular, por ser idénticas o
similares en grado de confusion y referirse a los mismos productos o servicios parecidos, no
pueden transmitirse aisladamente sino que deben ser cedidas de manera conjunta.

-Marcas vinculadas.- este fenémeno se da cuando una marca de origen extranjero o cuya
titularidad corresponda a una persona extranjera, se use vinculada a una marca nacional.
Como por ejemplo Ford- Quito Motors.

-Marca de sangre.- es aquella con la que se puede distinguir al ganado menor o a los becerros
cortandoles parcialmente una o ambas orejas.

-Marca de herrar.- es aquella con la que se graba al ganado mediante la colocacion de un
hierro al rojo vivo en alguna de sus patas.

-Marcas paralelas.- son aquellas que necesitan de registro en varios paises, a pesar de tratarse

de las mismas marcas, lo cual hace que su titular tenga una cadena de marcas idénticas.
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-Marcas pantalla.- son las clases registradas en una determinada clase, por una persona fisica
o moral, para tratar de disfrazas la pirateria que se estd haciendo de otra marca igual,
propiedad de un tercero, que se encuentra en una distinta clase.

-Marca comunitaria.- con este nombre se conocen las marcas de la Comunidad Europea, de
reciente aceptacion por los paises firmantes de tal convenio. Esa marca fue creada por el
Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) 40/94, que entrd en vigor el 15 de marzo de
1994 (en calidad de referencia historica). Es el Unico sistema de derechos de propiedad
intelectual que proporciona proteccion unitaria a las marcas en toda la Unién Europea. Este
tipo de marca unifica los diversos paises firmantes de la unién, por lo que su a&mbito

territorial de validez que es para los 15 paises, como si se tratara de uno solo.

6. Prohibiciones para el Registro de la Marca Tridimensional.

En Ecuador no existe derecho positivo, que haga referencia a la registrabilidad de la
Marca tridimensional como tal, pero se aplica las disposiciones que existen para las marcas
en general y de acuerdo a la Decision 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, el Articulo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana sostiene con
respecto a las prohibiciones formales lo siguiente: “No podran registrarse como marcas los
signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al articulo 194 de esta ley;
b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, 0 en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza de la funcion de dicho producto o del servicio de

gue se trate;
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c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al
cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio, para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se trate, incluidas
las expresiones laudatorias referidas a ellos;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico
del producto o servicio de que se trate; o sea una designacion comdn o usual del mismo en el
lenguaje corriente o en la usanza comercial del pais;

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma especifica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar
los productos o servicios para los cuales se utiliza;

g) Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden publico;

h) Puedan engafiar a los medios comerciales o al publico sobre la naturaleza, la
procedencia, el modo de fabricacion, las caracteristicas o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominacién de origen protegida, consistan en una indicacion
geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusion respecto a los productos
0 servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al publico a error con
respecto al origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de los bienes para los cuales se
usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas,
denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier

organizacion internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad
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competente del estado o de la organizacion internacional de que se trate. Sin embargo,
podrén registrarse estos signos cuando no induzcan a confusion sobre la existencia de un
vinculo entre tal signo y el estado u organizacion de que se trate;

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantia, a menos
que su registro sea solicitado por el organismo competente;
I) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del pais, o de cualquier
pais, titulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies
fiscales en general; v,
m) Consistan en la denominacién de una obtencion vegetal protegida en el pais o en el
extranjero, o de una denominacion esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud
la realice el mismo titular.
Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los productos o servicios
pertinentes, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial podré supeditar su registro al
caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o
servicios del solicitante.”

Las prohibiciones son bastante claras como se observa en el articulo citado, con lo
cual se busca proteger en un principio a productos que ya estan en el mercado y asi tambien
se motiva al empresario o creador a realizar productos que tengas la suficiente distintividad

para que el mismo sea reconocido en el mercado, y asi su esfuerzo sea en reconocido en las

ganancias que recibira en términos comerciales.
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I1l. LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES Y LA
CONVERGENCIA DE OTROS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Signos Tridimensionales y los Disefios industriales

De acuerdo a la decision 486 de la Comunidad Andina que dispone lo propio:
“TITULO V, DE LOS DISENOS INDUSTRIALES, CAPITULO I, De los Requisitos para la
Proteccion, “Articulo 113.- Se considerard como disefio industrial la apariencia particular de
un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o combinacién de colores, o de
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion,

textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante patentes” °%.

Exactamente, es lo que se ha adoptado en Ecuador ya que el registro se lo debe hacer en
el IEPI en la unidad de patentes como disefios industriales, lo cual va a depender de la

necesidad y decision del titular.

El convenio de Paris, para la proteccién de la Propiedad Industrial, contempla la
proteccién de los dibujos y modelos industriales en todos los paises de la union en el
“Articulo 5 quinquies Dibujos y modelos industriales de los dibujos y modelos industriales

seran protegidos en todos los paises de la Union”, que evidentemente no los define.

25 Decision 486 de la Comunidad Andina.
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Si se compara a la marca tridimensional con el disefio industrial se pueden encontrar tres

elementos en comun:

= Son expresiones de forma 'y por eso son perceptibles a los sentidos;

= Son bienes inmateriales que se incorporan al producto;

= Ninguno de los dos esta protegido como disefio 0 como marca, porque la funcion o
desempefio del producto son distintas, o por cualquier ventaja técnica que se tenga,

sino por su forma de expresion figurativa.

En cuanto a las diferencias se tiene los requisitos para ser sujetos de registro, ya que el
disefio industrial necesita para poder registrarse que posea novedad, es decir que no haya sido
puesto en el mercado en cualquier lugar o momento mediante su descripcion, utilizacion,
comercializacion o por cualquier medio antes del previo ingreso de la solicitud de registro o
de la propiedad que puede ser invoca; y por parte de la marca tridimensional, para tener la
condicion de signo distintivo, no implica que sea novedoso o desconocido con anterioridad

antes de solicitar el registro, a menos que sea una forma usual.

En tanto que la forma tridimensional es susceptible de tutela como marca siempre y
cuando distinga a un producto y cree una asociacion en la mente del consumidor que le de la
capacidad diferenciadora de otro producto de su misma especie, mientras que el disefio
industrial que también puede ser bidimensional, queda protegido siempre y cuando tenga una
apariencia especial en el producto, en otras palabras que lo haga atractivo a la vista del

consumidor, es por tal razon que mientras la marca es distintiva el disefio es ornamental.
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Una forma tridimensional puede ser distintiva pero sin darle una caracteristica atractiva
al producto que identifica, mientras que un disefio industrial puede serlo por atraer al
consumidor, aunque el consumidor no sea capaz de asociarlo con un origen comercial

determinado.

En tal virtud mientras esa apariencia especial o particular del disefio industrial implica un
acto creativo con alguna inventiva, en la marca tridimensional solo se exige una capacidad
distintiva o fuerza diferenciadora que servird como mecanismo apto para distinguir un

producto de otro, aunque no sea verdaderamente una creacion de tipo intelectual.

Por la referencias mencionada la proteccién obviamente varia porque por la referencias
mencionada, la proteccién obviamente varia porque mientras el ius prohibendi en el derecho
de marcas esta esencialmente vinculado al riesgo de la confusion o de asociacién con los
productos que se identifican o a la disminucion de la distintividad o del valor comercial del
medio identificador protegido, ese derecho de impedir, en el caso del disefio industrial, se
extiende a toda fabricacion, importacion, introduccién en el comercio o uso comercial de
productos que incorporen o reproduzcan tal disefio, sin consideraciéon alguna acerca de la
posibilidad de inducir a confusiéon en cuanto al origen o a la posible pérdida del valor

empresarial del disefio protegido.

Nada impide que una misma expresion en tres dimensiones cumpla con aquellas dos
condiciones y pueda por ello optar a la doble proteccion, por supuesto, siempre que se llenen
los respectivos requisitos legales y se cumplan los tramites para la obtencion de los

correspondientes registros.
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En nuestra legislacion de Propiedad Intelectual con respecto a este tema se dan las

siguientes disposiciones: “Capitulo V, DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES,
Articulo 165.- Seran registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. Se considerara
como dibujo industrial toda combinacion de lineas, formas o colores y como modelo
industrial toda forma plastica, asociada o no a lineas o colores, que sirva de tipo para la
fabricacion de un producto industrial o de artesania y que se diferencie de los similares por su
configuracion propia.
No serén registrables los dibujos y modelos industriales cuyo aspecto estuviese dictado
enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, que no incorporen ningin
aporte del diseflador para otorgarle una apariencia especial sin cambiar su destino o
finalidad.”

En cuanto a la novedad el mismo cuerpo de leyes dispone en su Articulo 166.- “Los

dibujos y modelos industriales no son nuevos si antes de la fecha de la solicitud o de la
prioridad vélidamente reivindicada, se han hecho accesibles al publico mediante una
descripcion, una utilizacion o por cualquier otro medio.
No existe novedad por el mero hecho que los dibujos o modelos presenten diferencias
secundarias con respecto a realizaciones anteriores o0 porque sean destinados a otra finalidad.”
El derecho tiene un tiempo el cual esta dispuesto de la siguiente forma en la Ley de
Propiedad Intelectual ecuatoriana Articulo 168 “La Direccion Nacional de Propiedad
Industrial conferird un certificado de registro de dibujo 0 modelo industrial. El registro tendra
una duracion de diez afios, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud”.

Los derechos que otorga la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana como se

establece en el Articulo 171 “El registro de un dibujo o modelo industrial otorga a su titular
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el derecho a excluir a terceros del uso y la explotacion del correspondiente dibujo o modelo.
El titular del registro tendra derecho a impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen,
importen, ofrezcan en venta, vendan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente
productos que reproduzcan el dibujo o modelo industrial, o produzcan o comercialicen
articulos con dibujos o modelos industriales que presenten diferencias secundarias con

respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea similar.”

2. Signos Tridimensionales y los Derechos de Autor

Los signos tridimensionales pueden tener una relacion con los derechos de autor
cuando se ha creado una obra de arte aplicado, la misma que se crea en una sola vez y que el
titular de los derechos con su consentimiento puede dar el permiso para que se hagan obras de
arte aplicado con un fin comercial.

El Convenio de Berna para la proteccion de obras literarias y artisticas (Convenio de
Berna), incluye en su enumeracién ejemplificativa de obras a las artes aplicadas (2,1), pero
no contiene una definicién de lo que se entiende por tal categoria de creaciones intelectuales.

A pesar de esto, como se define en varias legislaciones en América Latina, como lo
sostiene Ricardo Antequera Parilli “la obra de arte aplicado es una creacion artistica con
funciones utilitarias o incorporada en un articulo til, ya sea de artesania o producida a escala
industrial, siendo ejemplos de esta categoria creativa los modelos en joyeria, orfebreria,

bisuteria, mueblerfa, vidrieria, vestidos y decoracion’?®.

26 Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogot4, Colombia)
Editorial Temis, S.A. (Bogota, Colombia), septiembre de 2009. Pé4gs. 268 y siguientes.
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Consecuentemente este género de obras tiene por su forma de expresion un carécter
artistico, pero su destino es de utilizacion industrial.

En ese sentido el autor Ricardo Antequera Parilli afirma que “se encuentran elementos
comunes entre la marca tridimensional y las artes aplicadas, lo que plantea la posibilidad de
una proteccién independiente pero compatible, por el derecho de marcas y por el derecho de
autor, siempre que el mismo bien inmaterial cumpla los requisitos exigidos por ambas
disciplinas, como se estudia en otro ensayo incluido en esta misma obra con relacion a las
zonas fronterizas entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial, al cual se
ha remitido™?"".

Nuestra legislacion sostiene sobre derechos de autor en el “Capitulo I, DEL
DERECHO DE AUTOR, Seccion |, PRECEPTOS GENERALES: “Articulo. 4.- Se
reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demas titulares
sobre sus obras. ”’;

Articulo 5.- “El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creacion de la
obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresion.

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones
radiofonicas cualquiera sea el pais de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del
autor o titular. Esta proteccion también se reconoce cualquiera que sea el lugar de
publicacion o divulgacion.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no esta

sometido a registro, deposito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

207 Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia)

Editorial Temis, S.A. (Bogot4, Colombia), septiembre de 2009. Pé4gs. 268 y siguientes.
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El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la proteccion de los derechos de los
artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. ”

Las obras de arte aplicado estas contempladas en el Articulo 7.- “Para los efectos de
este Titulo los términos sefialados a continuacion tendran los siguientes significados: Obra
de arte aplicado: Creacion artistica con funciones utilitarias o incorporada en un articulo
util, ya sea una obra de artesania o producida en escala industrial.”

La norma da una proteccion expresa a las obras de arte aplicado como tal, por un
tiempo indefinido y adicionalmente por 70 afios después de la muerte del titular. Tal
proteccion dista mucho de la que se le ofrece a los signos tridimensionales en disefios
industriales y en signos distintivos.

Los signos tridimensionales, como se observa en lo anteriormente analizado,
convergen y la ley no impide que se pueda registrar bajo el amparo del Derecho de Autor, sin
embargo, de lo investigado, se deberia proteger solamente a través del Derecho Marcario, en
mérito a que un signo tridimensional va a constituir una marca ya que se conforma como una

representacion grafica, colores, formas, etc.

3. La jurisprudencia constitucional y las sanciones administrativas en la

Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

El hecho de las sanciones que se aplican a quienes han violado los derechos de los

titulares de los productos que han registrado debidamente sus invenciones, en torno a esto es
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que se va a sefialar lo que la jurisprudencia menciona acerca de la capacidad que el Estado
tiene para sancionar a quienes han incumplido con lo que las leyes propugnan.

Y asi establecer si es concordante la sancion que se establece con la afeccion que se
causa al imitar, plagiar o copiar los signos tridimensionales una vez que han sido sujetos de
registro, y a su vez entender el porque de las sanciones que se establecen en nuestra Ley de
Propiedad Intelectual ecuatoriana.

En este sentido el Jurista Luis Prieto Sanchis afirma “las sanciones administrativas
significa la mayor intromision imaginable de la Administracion en la esfera de la justicia vy,
con ello, la mas evidente quiebra del principio de separacion de poderes. Como es natural,
esta divisién de la competencia punitiva entre un orden judicial dotado de garantias y un
orden administrativo no contaminado por los saludables principios del Estado de Derecho se
ha tratado de justificar en criterios materiales o, si se quiere, trascendentes?%. Sin embargo,
cabe resaltar que actualmente el Ecuador en la Constitucion en el Articulo 1 donde se lo

reconoce como un Estado de derechos y justicia, social, democréatico y soberano, etc.

En ese sentido “se ha dicho que la infraccion administrativa, a diferencia del delito, es
irrelevante desde un punto de vista ético, que no pone en peligro los valores fundamentales
generalmente aceptados por la sociedad y que, por consiguiente, merece un tratamiento
particular, no sélo en la gravedad de la sancion, sino también en lo relativo al procedimiento
y a la competencia; en definitiva, que merece una censura de naturaleza distinta de las penas

que nacen del delito. Desde este punto de vista, existiria un motivo l6gico, una razén material

28 | uis Prieto Sanchis, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho. Pagina
178.
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extrajuridica que justificaria la opcion legal de atribuir el conocimiento de determinadas
conductas ilicitas a la Administracion o a los jueces y que serviria al mismo tiempo de
criterio para juzgar la racionalidad o incluso la justicia de la ley, que define una cierta
conducta como infraccion o como delito”?®.

“Las doctrinas que defienden la sustantividad del derecho penal administrativo, en el
mejor de los casos, no son doctrinas juridicas, sino puntos de vista de politica juridica; no
describen el derecho positivo ni ofrecen una teoria para mejor comprenderlo, sino que
explican lo que deberia ser. El problema es que, en ocasiones, esas doctrinas no son
conscientes de su alcance y pretenden deducir las diferencias sustanciales de las propias
decisiones del legislador. Incluso, situandonos en el plano de la politica juridica, esas
opiniones carecen de consistencia, porque en el fondo pretenden elaborar una teoria del
injusto administrativo a partir de un dato puramente formal como es la competencia para
castigar, suponiendo que la Administracion esta naturalmente Ilamada a sancionar ciertos
hechos o que el juez, también por naturaleza, debe circunscribir su actuacion a los délitos por
atacar éstos los valores sociales fundamentales” **°.

“La préactica, desde luego, no corrobora esta pretendida sustantividad de la infraccion
administrativa. ElI Derecho comparado y el historico ponen de relieve que lo considerado en
un ordenamiento como accion criminal en otro es tratado como delito administrativo” %!,

Como sefiala MERK “ello depende siempre de la libre disposicion del legislador vy,

por tanto, se pierden inutiles esfuerzos tratando de determinar qué figuras delictivas

29 Farnandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a MATTES, H.: Problemas de Derecho Penal
Administrativo, I, Historia y Derecho Comparado (1977). Traduccion de J. M. RODRIGUEZ DEVESA, Ed. Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1979, pp. 138 y ss.

210 Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a MERKL, A.: Teoria General del Derecho Administrativo,
cit., pp. 348-350.

21| uis Prieto Sanchis, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho.
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corresponden al derecho penal criminal y cuéles al derecho penal administrativo para ambos
tipos y, con ello, para la demarcacion de las esferas respectivas, de modo que el derecho
positivo, al repartir la competencia entre los Tribunales y las autoridades administrativas, no
haria sino dar satisfaccion a una necesidad derivada de la naturaleza del hecho sometido, en
cada caso, a la sancién penal. Por consiguiente, debemos concluir afirmando que la Unica
diferencia conceptual entre el derecho penal y el ordenamiento administrativo sancionador
radica en la competencia, que en un caso es judicial y en el otro administrativo.” ?*?

Una caracteristica importante del derecho administrativo sancionador son las tipificaciones
imprecisas y ambiguas, las formulas abiertas y las clausulas de extensidén analdgica, que
muchas veces impiden conocer a ciencia cierta cuéles son las conductas sancionables.

En fin, el derecho administrativo sancionador resulta demasiado objetivo, insensible a
las circunstancias de la personalidad, y se rige por un procedimiento que dista mucho de
ofrecer las garantias propias del proceso penal. Es cierto que cabe el recurso jurisdiccional,
pero la intervencion del juez de lo contencioso difiere también de la del juez penal. El recurso
es una carga para el recurrente, generalmente no suspende la efectividad de la sancion, en
ocasiones ha de pasar por la regla del solve et repete y todavia corre el riesgo de ver agravado
el castigo (reformatio in pejus).

Lo dicho no seria tan perjudicial para el Estado de Derecho si el mundo de las

sanciones administrativas se circunscribiese a cuestiones de infima cuantia, si las multas se

dirigiesen unicamente a proteger la higiene en las calles, la estética de los parques publicos.

212 | yis Prieto Sanchis, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho.
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La Constitucion, como no podia ser de otro modo, incide positivamente en el ambito
del Derecho sancionador, aunque en principio y de forma directa no establezca ningun freno
a la proliferacion de infracciones ni a la conocida gravedad de las sanciones.

Es decir que la Constitucion no refleja que haga una entrega del monopolio punitivo
a los jueces y Tribunales; ni siquiera parece existir una base textual para afirmar que reduce
el ambito administrativo a las contravenciones, excluyendo las conductas que atacan los
valores éticos y sociales de la comunidad. Sin embargo, la Constitucion establece de modo
directo dos condiciones de suma trascendencia. La Administracion civil no impondra
sanciones que impliquen privacion de libertad. El principio de legalidad de las infracciones y
sanciones que, en una buena interpretacion, debe excluir el dominio del reglamento, asi como
las tipificaciones imprecisas, las formulas abiertas y las clausulas de extension analdgica. La
Constitucion establece otros limites o condiciones que ofrecen también una enorme
importancia para el tema que nos ocupa. La Corte Constitucional y también a la Corte
Nacional les corresponde perfilar el alcance de esos limites y condiciones en relacion con

cada uno de los &mbitos del Derecho punitivo del Estado.

De todos modos, es preciso advertir aqui que no corresponde a la jurisprudencia la
tarea de ajustar nuestro Derecho sancionador a las pautas constitucionales. En el proceso
unitario de creacion y aplicacion del Derecho, los jueces tienen una funcion que
individualiza, de concrecion del ordenamiento, pero no es dable exigir de la jurisdiccion
contencioso-administrativa que subsane las imperfecciones de tipificacion existentes en sus
reglamentos u omisiones de actualizacion, supliendo asi por via hermenéutica tareas de lege

ferenda que no es precisamente a los Tribunales a quienes compete impulsar.
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3.1.  El principio de legalidad.

La interpretacion del principio de legalidad en materia de infracciones no debe ser
menos riguroso que en materia de penas y delitos. Por consiguiente, la satisfaccion de este
principio no exige Unicamente que las conductas y sanciones aparezcan previstas en una

norma anterior, sino que ademas dicha norma ha de tener caracter de ley.

Otra cuestion de suma importancia conectada con el principio de legalidad es la
relativa a la precision y claridad de las tipificaciones, que, como sucede en el &mbito penal,
han de describir con detalle y cuidado cada uno de los elementos de la conducta, excluyendo

las formulas abiertas y las clausulas de extension analdgica.

La relacion entre justicia penal y sanciones administrativas, la aludida idea de la
sustantividad de las infracciones administrativas tuvo como ldgico corolario la de la
autonomia o independencia de la potestad sancionadora, cuya consecuencia mas espectacular
consiste en la posibilidad de sancionar dos veces la misma conducta, lo que fue aceptado

durante mucho tiempo tanto por la legislacion como por la jurisprudencia.

Los problemas que surgen entre la justicia penal y la potestad sancionadora no
terminan, sin embargo, en esa duplicidad de castigos que hoy parece estar en trance de
superacion. Existen otras cuestiones de interés y, en particular, dos que deben centrar nuestra
atencion, a saber: la preferencia en el ejercicio de la potestad y el grado de vinculacién de las

autoridades administrativas a las decisiones del poder judicial.
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IV. APLICACION DE LA TUTELA DE SIGNOS

TRIDIMENSIONALES EN EL ECUADOR

1. Estudio de Caso

ANLISIS DEL CASO
CASO: TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL PRESENTADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.
SOLICITADA POR: ADRIANA HOYOS Y AHDISENO CIA LTDA.
EN CONTRA DE: MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA.
TRAMITE N°: 754-07
1.- ANALISIS FACTICO.-
FUNDAMENTOS DE HECHO:
AHDISENO presento una solicitud de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad
Intelectual ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial en el Instituto Ecuatoriana de
Propiedad Industrial (IEPI) con fecha 7 de octubre del 2007.
La tutela administrativa en mencion se solicito por ADRIANA HOYOS Y AHDISENO CIA
LTDA., basados en los siguientes fundamentos:
1.- AHDISENO CIA LTDA, es titular en Ecuador de los siguientes registros de Disefios

Industriales:



R/
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Diseno industrial “COCO SIDE CHAIR” con titulo DI 04-624, con fecha de
expedicion 3 de marzo de 2004.
Diseno industrial “COCO UPHOLSTERED CHAIR” con titulo DI 04-623, con fecha

de expedicion 3 de marzo de 2004.

2.- ADRIANA HOYOS, es titular de los derechos morales y AHDISENO CIA LTDA. Es

titular de los derechos patrimoniales en Ecuador del siguiente registro:

CF28-400 CAFE NIGHT STAND.

CCO03-500 COCO BARSTOOL.

CCO07-500 BUFFET.

CCO01-500 COCO SIDE CHAIR / CC02-500 COCO ARM CHAIR.
CC04-531 COCO ROUND DINIG TABLE WITH COCO.

CC04-500 COCO DINING TABLE.

CC20-500 COCO END TABLE / CC20-510 ROUND COCO END TABLE.
CC19-500 COCO COCKTAIL TABLE.

CC34-500 COCO CONSOLE.

CF27-400K CAFE HEADBOARD KING.

3.- ADRIANA HOYOS, es titular en Ecuador de los siguientes registros:

7
A X4

Marca “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N°789 de fecha 11 de febrero de
1998, para proteger productos de la clase internacional N° 20: “muebles, espejos,
marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, cafia, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar,

sucedaneos de estas materias o de materias pldsticas”.
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% Marca “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N°280 de fecha 20 de enero de
1998, para proteger productos de la clase internacional N° 42: “servicios de

decoracion y todos aquellos comprendidos en la clase internacional N°42 .

% Nombre comercial “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N° 139 de fecha 11

de febrero de 1998.

Se expone en la solicitud de tutela lo siguiente: Las obras, productos y servicios producidos y
ofertados por ADRIANA HOYOS y/o AHDISENO CIA LTDA., gozan de reconocimiento y
notoriedad en el mercado por su alta calidad y gran posicionamiento, lo que se demuestra en

el contenido de su pagina electréonica www.adrianahoyos.com

Y la razén por la que proceden a tal solicitud es que llego a conocimiento de ADRIANA
HOYOS, que MODERMUEBLE CIA. LTDA., comercializ6 muebles que reproducian los
disefios exclusivos pertenecientes a la Sefiora ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA
LTDA.

Se presento conjuntamente con la solicitud de tutela todos los documentos que abalizaban la
propiedad de los derechos de los registros con titulos de emitidos por el IEPI, demostrando
asi que la Sefiora ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA LTDA. Era la titular de los
derechos de sus obras, disefios y registros.

Conjuntamente con la justificacion de propiedad de derechos, se realizaron todos los pagos de
las tasas correspondientes a todos los tramites de caracter administrativo que se realizaron en

el IEPI.


http://www.adrianahoyos.com/
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Se sostuvo por la parte actora que los derechos que la Ley, los Tratados y Convenios
internacionales protegian, e impedian que sin su expreso consentimiento, se reproduzcan,
mantengan en existencia y comercialicen los articulos que pertenecen a la Sefiora ADRIANA
HOYOS y AHDISENO CIA LTDA.
En ese orden de ideas, dado que MODERMUEBLE CIA LTDA., reproducia y
comercializaba los muebles pertenecientes a la parte actora, se inducia a la confusion al
consumidor y asi mismo a una competencia desleal.
La Ley de Propiedad Intelectual en su Articulo 217 sostiene: - El registro de la marca
confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su
consentimiento y, en especial realice, con relacion a productos o servicios idénticos o
similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relaciéon a
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado,
cuando el uso de ese signo pudiese causar confusion o producir a su titular un dafio
econdmico o comercial, u ocasionar una dilucion de su fuerza distintiva.
Se presumira que existe posibilidad de confusion cuando se trate de un signo idéntico para
distinguir identicos productos o servicios;
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer
servicios con la misma;
c¢) Importar o exportar productos con la marca; y,
d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse analogo o asimilable

a lo previsto en los literales anteriores.
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El titular de la marca podra impedir todos los actos enumerados en el presente articulo,
independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicacion digitales o a través
de otros canales de comunicacion conocidos o por conocer.”

En concordancia con el Articulo. 287 que dice: “Sin perjuicio de otras acciones legales que
sean aplicables, toda persona natural o juridica perjudicada podrd ejercer las acciones
previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.

Las medidas a que se refiere el inciso anterior podran ser solicitadas también por asociaciones

gremiales o de profesionales que tengan legitimo interés en proteger a sus miembros contra

los actos de competencia desleal.”

La Decision 486 de la CAN en sus articulos 155 y 156 afirman que: “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 confusidn o un riesgo de asociacion con
el titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico para productos o servicios

idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

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 dilucion de la fuerza distintiva o

del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior,
constituirdn uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los

siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con

ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
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c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o0 comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion empleado y sin perjuicio

’

de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.’

En cuanto a los derechos de autor se sostiene lo siguiente en la Ley de Propiedad Intelectual
Ecuatoriana:

En la seccion IV, sobre DERECHO DE AUTOR, Paragrafo Primero, y de los DERECHOS
MORALES en su Articulo sostiene: “Constituyen derechos morales irrenunciables,
inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor:

a) Reivindicar la paternidad de su obra;

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su
nombre o seudénimo cada vez que sea utilizada;

c) Oponerse a toda deformacion, mutilacion, alteracion o modificacion de la obra que pueda
perjudicar el honor o la reputacion de su autor;

d) Acceder al ejemplar tnico o raro de la obra que se encuentre en posesion de un tercero, a
fin de ejercitar el derecho de divulgacién o cualquier otro que le corresponda; v,

e) La violacion de cualquiera de los derechos establecidos en los literales anteriores dara
lugar a la indemnizacion de dafios y perjuicios independientemente de las otras acciones
contempladas en esta Ley.”

Asi mismo la Ley protege a los derechos patrimoniales en su Articulo 20 sosteniendo
que:”El derecho exclusivo de explotacion de la obra comprende especialmente la facultad de
realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;
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b) La comunicacion publica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

c) La distribucion puablica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;

d) La importacion; vy,

e) La traduccidn, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra.

La explotacion de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los
actos enumerados en este articulo es ilicita sin la autorizacion expresa del titular de los

derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley.”

En lo que comprende a disefios industriales la Ley provee lo siguiente: “Art. 171.- El registro
de un dibujo o modelo industrial otorga a su titular el derecho a excluir a terceros del uso y
la explotacion del correspondiente dibujo o modelo. El titular del registro tendra derecho a
impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, importen, ofrezcan en venta, vendan,
introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que reproduzcan el dibujo o
modelo industrial, o produzcan o comercialicen articulos con dibujos o modelos industriales
que presenten diferencias secundarias con respecto al dibujo o modelo protegido o cuya
apariencia sea similar.” Y en concordancia con lo expuesto la Decision 486 dispone en su
Articulo 130.- “La proteccion conferida a un diseiio industrial no se extendera a los
elementos o caracteristicas del disefio dictados enteramente por consideraciones de orden
técnico o por la realizacion de una funcion técnica, que no incorporen ningun aporte

arbitrario del disefiador.
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La proteccion conferida a un disefio industrial no comprendera aquellos elementos o
caracteristicas cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que
incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual
forme parte. Esta limitacién no se aplicara tratdndose de productos en los cuales el disefio
radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de los productos,

1

o su conexion dentro de un sistema modular.’

Asi mismo, se fundamento la Competencia del la Direccién Nacional de Propiedad Industrial
en la Ley de Propiedad Intelectual en los Articulos 288 que afirma “La violacion de
cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dara
lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales
a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regira por lo previsto en
el Libro V de la presente Ley.”

Y en concordancia con lo dispuesto por el Articulo 322 del mismo cuerpo de leyes que
sostiene que “Serdn reprimidos con prision de un mes a dos afios y multa de seiscientos
cincuenta y siete 22/100 (657,22) dolares de los Estados Unidos de Ameérica a seis mil
quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) ddlares de los Estados Unidos de América,
tomando en consideracion el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violacion de los
derechos de propiedad intelectual:

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos 0 envases que contengan marcas
de alto renombre o notorias, registradas en el pais o en el exterior;

b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o

denominaciones de origen registradas en el pais; v,
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c) Separen, arranquen, remplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan
marcas legitimas, para utilizarlas en productos de distinto origen.

Con igual sancion seran reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines
comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten articulos que contengan
indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricacion, calidad,
caracteristicas o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o,
contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.”

El articulo 333 menciona que: “El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerd, de
oficio o0 a peticion de parte, funciones de inspeccion, vigilancia y sanciéon para evitar y
reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.”

Y finalmente el Articulo 359 que le da la competencia a: “La Direccién Nacional de
Propiedad Industrial tendré las siguientes atribuciones:

a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o deposito, segin el caso, de patentes
de invencidn, modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, lemas, nombres comerciales,
apariencias distintivas, indicaciones geogréficas, esquemas de trazado de circuitos
semiconductores (topografias) y demés formas de propiedad industrial que se establezcan en
la legislacion correspondiente;

b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;

c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;

d) Administrar en materia de propiedad industrial los demés procesos administrativos
contemplados en esta Ley; v,

e) Ejercer las demas atribuciones que en materia de propiedad industrial se establecen en

esta Ley y en el reglamento.
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El registro de propiedad industrial es Unico y confiere un derecho de alcance nacional. En

consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial es la Unica autoridad

competente para la resolucion sobre el otorgamiento o denegacion de registros de propiedad

industrial a nivel nacional.”

Con fecha 26 de junio se envid por parte del Sr. Galo Troya el informe solicitado dentro,

incumpliendo con el plazo determinado, el cual en sus conclusiones que hay los siguientes

aspectos a tomar en cuenta:

La similitud entre la cama “Café Headboard” de Adriana Hoyos y la cama que se
inspecciond fisicamente en las instalaciones de MODERMUEBLE, es de
magnitud suficiente par inducir al consumidor a la confusion de los productos.

Afirmo el perito que las dos empresas comercializan productos iguales.

La similitud entre la silla de la linea “Coco side chair” de Adriana Hoyos y la silla
de la linea “Zannette” que se fotografio del Catalogo de la empresa
MODERMUEBLE es también de magnitud suficiente para inducir a un
comprador comin a confundir el mueble de una empresa con el de la otra, en el

caso de que las ventas se hayan realizado por catalogo.

Las representaciones fotograficas, dentro del catalogo de MODERMUEBLE, de
los muebles: butacon, mesa de comedor y mesa de sala de la linea “Zannette”,
presentan mucha semejanza a las representaciones fotograficas respectivas, del
catalogo “Catalogue I1I”, de Adriana Hoyos, de los muebles: “Coco upholstered
chair”. “Coco Dining table” y “Coco cocktail table”. Esta semejanza es de

magnitud suficiente como para inducir a un comprador a confundir los muebles de
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la primera empresa con los de la otra, en el caso de que las ventas se hayan

realizado por catéalogo.

- Las representaciones fotogréficas en la pagina web de MODERMUEBLE, de los
muebles: caretaker, Sofa set y coffe table “Dakota”, presentaron suficiente
semejanza a las representaciones fotograficas respectivas, del catalogo “Catalogue
II1”, de Adriana Hoyos, de los muebles: “Coco upholstered chair”. “Coco Dining
table” y “Coco cocktail table”. Esta semejanza también es de magnitud suficiente
como para inducir a un comprador a confundir los muebles de la primera empresa
con los de la otra, en el caso de que las ventas se hayan realizado por catélogo y/o

pagina web.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, se dio la Resolucién N° 96427, de la Tutela

Administrativa, donde se Resolvi6 lo siguiente:

“RESUELVE 1.- Aceptar la accion de tutela administrativa presentada por ADRIANA
HOYOS Y AHDISENO CIA. LTDA., en contra de MODERMUEBLE COMPANIA
LIMITADA, 2.- Prohibir MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA, fabricar, importar,
ofrecer, introducir en el comercio o utilizar comercialmente productos que incorporen o
reproduzcan los disefios industriales COCO SIDE CHAIR, titulo DI 04-624, COCO
UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04-623, DINING TABLE COCO, titulo DI 04-625; v,
COCKTAIL TABLE COCQO, titulo DI 04-626, de titularidad de ADRIANA HOYOS Y
AHDISENO CIA. LTDA. 3.- Sancionar a la Sefiora ALBA OLIVES, administradora del
local de propiedad de MODERMUEBLE CIA LTDA, ubicado en la Av. Republica E-956 y

Av. 6 de diciembre, en la ciudad de Quito, de conformidad con el Art. 340 de la Ley de
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Propiedad Intelectual con una multa de mil doélares por haber obstaculizado y dificultado la
correcta realizacion de la inspeccion; 4.- Sancionar a MODERMUEBLE CIA. LTDA., por la
infraccion a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de mil ochocientos dolares,
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha
multa debera cancelar en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince dias
contados a partir de la notificacion con la presente resolucion.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la
Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicion ante esta misma Unidad en el termino
de quince dias; Recurso de Apelacion para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el
termino de quince dias; Recurso de Revision para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en
los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion
ejecutiva; y una vez causado estado, por via jurisdiccional ante uno de los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo. .

Tengo en conocimiento que no se realizo ningun tipo de recurso y que el tema concluyo con

la Resolucion citada con anterioridad.

2.- ANALISIS PROBATORIO:

ADRIANA HOYOS Y AHDISENO CIA. LTDA., incluyeron en la causa todo documento
que compruebe que ellas eran las titulares de los derechos que fueron violados por
MODERMUEBLE CIA. LTDA., por lo que se dio a tramite la solicitud e Tutela
Administrativo, en el proceso se cumplid por parte de las actoras con todas las solemnidades
sustanciales como el pago de todas las tasas exigidas por la Ley y el Reglamento, asi como la
validacion de lo que le acreditaba como titular de los derechos por los cuales se vieron

perjudicadas por la comercializacién de sus productos.
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3.- ANALISIS JURIDICO:
El andlisis que me atafia en esta tutela juridica es el de analizar el problema que se genera por
la violacion de los derechos que se vio en este caso:
Inicialmente se violentaron los siguientes derechos:
Se evidencid la comercializacién de los 4 registros de los cuales es titular ADRIANA
HOYOS y AHDISENOS CIA. LTDA. Lo cual se evidencio en el informe que emitio el
perito.
Los disefios industriales son: COCO SIDE CHAIR, titulo DI 04-624, COCO
UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04-623, DINING TABLE COCO, titulo DI 04-625; v,
COCKTAIL TABLE COCQO, titulo DI 04-626, de titularidad de ADRIANA HOYOS Y
AHDISENO CIA. LTDA.
Evidenciando el incumplimiento a La Ley de Propiedad Intelectual en su Articulo 217
sostiene: - “El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier
tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relacién a productos o
servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los
actos siguientes:
a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relacion a
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado,
cuando el uso de ese signo pudiese causar confusién o producir a su titular un dafio
econdmico o comercial, u ocasionar una dilucion de su fuerza distintiva.
Se presumira que existe posibilidad de confusion cuando se trate de un signo idéntico para

distinguir identicos productos o servicios;
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b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer
servicios con la misma;
c) Importar o exportar productos con la marca; vy,
d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse analogo o asimilable
a lo previsto en los literales anteriores.
El titular de la marca podra impedir todos los actos enumerados en el presente articulo,
independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicacion digitales o a través
de otros canales de comunicacion conocidos o por conocer.”
En concordancia con el Articulo 287 que dice “Sin perjuicio de otras acciones legales que
sean aplicables, toda persona natural o juridica perjudicada podrd ejercer las acciones
previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.”

Se dio cumplimiento al siguiente articulo “Art. 339.- (Reformado por la Disposicion
Reformatoria quinta, num.6 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-111-2009).- Concluido el proceso
investigativo, el IEPI dictara resolucion motivada. Si se determinare que existié violacion de
los derechos de propiedad intelectual, se sancionara al infractor con una multa de entre
cincuenta y dos 58/100 (52,58) ddlares de los Estados Unidos de América y mil ochocientos
cuarenta 23/100 (1.840,23) ddlares de los Estados Unidos de América y, podra disponerse la
adopcion de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que
se hubieren expedido con caracter provisional.

El mismo debe reformarse, ya que las multas que se imponen no son proporcionales,
entre la infraccion y la sancion, que deberia seguir los principios de Derecho Penal Moderno.
Ya que de mantenerse esta falta de proporcionalidad en la norma referida, de cierta forma se

incentivaria a que las personas reproduzcan y comercialicen productos del mismo tipo. Lo
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contrario, de pagar multas proporcionales al perjuicio ocasionado, en la sancion, crearia
conciencia en el respeto al Derecho de Propiedad Intelectual. No se trata de crear nuevas
multas, sino de establecer el principio de proporcionalidad dentro de la legislacidn
administrativa en el &mbito de la Propiedad Intelectual.

En este caso, los muebles que se reprodujeron son bastante caros y seguramente
fueron vendidos y las ganancias que obtuvo MODERMUEBLE pudieron haber sido més altas
que la multa que fue obligado a pagar, asi que no existe una relacidn entre el perjuicio que se
causa a quien es titular de algin derecho con las multas que existen actualmente en Ecuador,
existiendo un tipo de coercion legal para evitar tales violaciones.

Adicionalmente se debe hacer el decomiso respectivo de las piezas que se
comercializaban y detener la misma.

Y se cumplieron a cabalidad las siguientes normas, en cuanto al procedimiento se refiere:

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial en el Art. 339 de la Ley de Propiedad
Intelectual, donde se dispone la competencia para conocer los procesos de tutela
administrativa.

Por lo que no se dio paso a analizar las presuntas violaciones que se demandaron en cuanto a
Derechos de Autor que poseian ADRIANA HOYOS y AHDISENOS CIA. LTDA.

En conformidad al Articulo 339 de la Ley de Propiedad, se dicto la resolucion
motivada cuando concluyo el proceso de Tutela.

En conformidad con el Articulo 113 de la Decision 486 de la CAN.- Se considerara
como disefio industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier

reunion de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
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tridimensional, linea, contorno, configuraciéon, textura o material, sin que cambie el destino o

finalidad de dicho producto.

Se tomo en cuenta para resolver en el Considerando Noveno que “los registros de disefios
industriales son documentos que describen un dibujo o una forma bidimensional o
tridimensional que sea original y susceptible de aplicacion industrial. Abarcan tanto
los dibujos como el estampado de una tela o el dibujo de la cara de una llanta que se
consideran bidimensionales o planos, como las formas tridimensionales como la
carroceria de un carro o la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en su
mayoria los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que aquellas se
refieren principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un problema de caracter
técnico), en tanto que estos protegen exclusivamente aspectos de forma o apariencia
visual externa que puede ser meramente ornamental, como en este caso particular de
muebles.”. Con lo que se puede evidenciar, que en Ecuador, el Registro de signos
tridimensionales se lo puede hacer también por via de Patentes ya que estan dentro de
dibujos y disefios industriales, conforme lo detallado anteriormente en el Capitulo de
LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES Y LA CONVERGENCIA DE OTROS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Pagina 96 y siguientes).

El problema claro que se puede observar en este caso es que no se da aplicacién a lo
dispuesto en Art. 333 de la Ley de propiedad intelectual donde:”El IEPI a través de las
direcciones nacionales ejercerd, de oficio o a peticion de parte, funciones de inspeccion,
vigilancia y sancién para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad

intelectual.” Se denota que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene la facultad
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de realizar inspecciones, obviamente no se determina los tiempos en que se las debe hacer
pero hay la intencion de que se protejan los derechos de los Titulares, pero este articulo es
inatil si no se le da la aplicacion que necesita. Lo dicho es concordante con siguientes
Articulos del Reglamento a la Ley que afirman lo siguiente “Art. 90.- L0S recursos previstos
en el articulo 357 de la Ley sujetaran su tramitacion al Estatuto Juridico Administrativo de la
Funcion Ejecutiva, se presentaran en las Direcciones Nacionales respectivas, las cuales los
concederan o negaran segun sean presentados dentro o fuera de término, y remitiran los
expedientes administrativos a los Comités correspondientes para su resolucion.

Art. 91.- Las Direcciones Nacionales del IEPI, de oficio o a peticion de parte, podran realizar
inspecciones para comprobar la violacion de los derechos de propiedad intelectual, y en su
caso adoptar cualquier medida cautelar de proteccion urgente de los derechos, cuando existan
indicios de infracciones, o un riesgo demostrable de destruccion de pruebas.

Igualmente podrén solicitar por escrito cualquier informacién que permita establecer la
existencia 0 no de una presunta violacion, de conformidad con el articulo 337 de la Ley de
Propiedad Intelectual. Sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley, la falta de
contestacion a los requerimientos de informacion o datos se tendra como un indicio en contra
del presunto infractor a los efectos de las medidas cautelares, ya en sede cautelar o
administrativa.”

Se debe hacer un control mas riguroso con ayuda de los empresarios donde se coadyuven
esfuerzos para tratar de impedir que se violenten derechos de propiedad intelectual.

Se deberia crear Departamentos dentro del IEPI, que se encarguen de realizar periédicamente
inspecciones en los lugares donde se han obtenido los respectivos titulos de propiedad de los

registros de dibujos y/o disefios industriales, y en si de todo lo que comprende la Propiedad
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Intelectual en Ecuador, para asi dar una proteccion mas globalizada y no se cause ningln

perjuicio a nadie.

2. La Jurisprudencia en casos concretos de signos tridimensionales

constituidos por envases.

Se citard brevemente a los casos emblematicos donde se ha resuelto, tanto en sede
administrativa como judicial, sobre la admisibilidad o no como marca de ciertas formas
tridimensionales en envases.

» Caso de la “Cerveza Cusquefia” y otros similares

Tanto la jurisprudencia como la doctrina han sefialado que como las botellas
constituyen el envase comun de muchos productos, particularmente en alimentos,
bebidas y otros liquidos, el analisis acerca de su “aptitud distintiva” debe ser mucho
mas estricto.

En el caso de las botellas para cervezas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
del INDECOPI, en relaciOon a la solicitud como marca tridimensional del envase de
la “Cerveza Cusqueiia”, dijo:

“El fundamento de la prohibicion marcaria a los signos que consistan en las formas
usuales de los productos o de sus envases 0 en formas impuestas por la naturaleza de
la funcién de dichos productos, radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva
sobre tales formas usuales se limitaria a los competidores la posibilidad de usar
aquellas necesarias e indispensables de presentacion y/o envase de los mismos, con lo

cual se bloquearia el acceso al mercado de competidores de productos”
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Lo que se pretendia reivindicar es la proteccion marcaria de una botella que, a criterio
del Tribunal, no tenia total distintividad para identificar a una cerveza determinada, porque
representaba la forma comdn y usual para presentar el producto en envases de vidrio, al punto
de que al separar la etiqueta y colocar la botella junto con otras de distintos competidores, no
era posible distinguir cuél de ellas representaban a una cerveza y cudles eran las que
contenian otro liquito o tenian un origen empresarial diferente?™.
Similares acepciones se formularon en relacion a las controversias que se han planteado en
Ecuador y Republica Dominicana, ante los registros de las botellas de las cervezas “Pilsener”
y “Presidente”, respectivamente, casos en los cuales la empresa AMVEB (que producia la
cerveza “Brahma”), se ha opuesto a esos derechos exclusivos en base a la genericidad de
dichas botellas para envasar cerveza, porque seria tanto como reivindicar un monopolio de
explotacion para envases para liquidos como el que se ilustra en la pagina siguiente, lamina
cuatro %,
En ese sentido, la Direccion de Marcas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (IEPI), en el afio 2005, neg6 la solicitud de registro como marca de la botella cuya

imagen se muestra en la lamina cuatro, al considerar que era una forma comun carente de

distintividad y por ende, no ere sujeto de registro bajo la legislacién marcarfa. %°

> Los casos “Coca-Cola”

28 Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia)
Editorial Temis, S.A. (Bogota, Colombia), septiembre de 2009, Péags. 289 y 290.

24 Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia)
Editorial Temis, S.A. (Bogot4, Colombia), septiembre de 2009, Pags. 289 y 290.

25 Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia)

Editorial Temis, S.A. (Bogota, Colombia), septiembre de 2009, Péags. 289 y 290.
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En varios asuntos, tanto la jurisprudencia como la doctrina han reconocido la
notoriedad de la marca “Coca-Cola”, a veces solamente en relacidn a su elemento
denominativo y en otros asuntos sobre la notoriedad del disefio particular de sus botellas.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al tratar sobre la diferencia entre las marcas
renombradas y notorias dijo:
“A diferencia de las marcas celebres o renombradas (...) que son conocidas generalmente por
todo el publico consumidor, las notorias se reducen a un grupo especifico de consumidores
porque el resto de ellos a lo mejor no se enteren de la marca de automoviles como Volvo o
Rolls Royce, y que son notorias para el grupo o sector relacionado con el gremio
automovilistico; y no asi el caso de Coca-Cola, que su difusion se extiende hacia la poblacion
en general” (resaltado del texto)216
Cuando el tribunal reconocié que “en las marcas renombradas el principio notoria non egent
probatione puede ser aplicado”, se adhiri6 ademas, expresamente, a la opiniéon de Otero
Lastres, citandolo textualmente para manifestar que “(...) la marca Coca-Cola, cuyo
extensisimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una
prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no
necesitado de prueba” (énfasis aﬁadido)217
El fallo precedente fue luego adoptado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del
INDECORPI, al resolver, citando al 6rgano judicial andino:

“el principio notoria non egent probatione no es aplicable, sin perjuicio de que si podria

serlo por ejemplo en el caso de la marca Coca-Cola, cuyo extensisimo grado de

218 Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 17-1P-96 (13-12-1996)
27 Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 6-1P-99.
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conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser

.. . . . . 218
admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba”* ™.

En México, algunas decisiones judiciales han afirmado que la marca “Coca-Cola” es “muy
conocida” y que su imitador “desea beneficiarse ilegalmente de la propaganda y de la
popularidad de la marca que ampara el producto elaborado por The Coca-Cola Company”?*®;
o que la marca “Cola-Cola” es “antigua y ampliamente conocida”, de modo que el imitador
obro de mala fe al intentar “beneficiarse con el prestigio de la marca de la quejosa™?%.

En algunos asuntos los elementos figurativos y distintivos de una marca tridimensional han
sido declarados expresamente como notorios, como en la resolucion emanada del Registro de

la Propiedad Industrial de Venezuela, por la cual se reconocio la notoriedad del disefio de la

marca “Coca-Cola”??,

218 Resolucion de la Corte de Justicia de México 1127-1998 del 23-10-1998.

219 sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica, num. 5, México, enero-junio, 1995, pags. 201.208.

220 sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en Semanario Judicial de la Federacion, tomo XXVII, pég.,
19, citada por DAVID RENGEL MEDINA, en dictamen sobre la peculiar forma de la botella en que se usa la marca Coca-Cola es una
marca notoriamente conocida. Documento.

221 Resolucion 2600, del 12-6-1995, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial, num. 393, tomo Il, pag. 376, de fecha 11 de agosto
de 1995.
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CONCLUSIONES

Actualmente esta vigente en Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que
tiene varios vacios juridicos en torno al tema que se ha analizado, ya que requiere de
reformas urgentes que giren en torno al desarrollo de la Propiedad Intelectual en todos
sus aspectos. Evidenciandose el siguiente problema El Instituto ecuatoriano de
Propiedad Intelectual al no existir el articulado correspondiente sobre signos
tridimensionales aplica lo que sobre este tema versa en la Decision 486 sobre

Régimen de Propiedad Intelectual.

Desde el punto de vista constitucional se protege a la propiedad en el Articulo 322 de
la Constitucion del Ecuador, concordantemente con los Tratados y Convenios
internacionales (Decisién 486 del Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y el
Convenio de Paris que se aplica a la Proteccion de la Propiedad Industrial) a los que
se encuentra adherido el Ecuador, los mismos que se aplican en caso de haber algln
vacio legal en nuestra legislacién, como por ejemplo en el caso de los signos
tridimensionales ya que en las normas internacionales si se establece como se debe
realizar el registro y todo cuanto esta relacionado con los mismos es por eso que el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual aplica tales normativas ya que nuestra

legislacién no lo establece.

Las sanciones de caracter real y de caracter personal en todo sentido deben ser mas
rigurosas para quienes han causado algin perjuicio o violado algin derecho,
consecuentemente no se protege globalmente a los empresarios. La Ley de Propiedad

Intelectual establece en el Capitulo 111 de los Délitos y de las Penas en el Articulo 319
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que sera reprimido con prision de tres meses a tres afios y multa de quinientas a cinco
mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideracion el valor de los
perjuicios ocasionados, quien en violacion de los derechos de propiedad intelectual,
almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o
exporte, y en los Articulos siguientes de todo el Capitulo de la Ley que hace
referencia a las sanciones, las mismas que no siguen el principio constitucional de
proporcionalidad ya que no se toma en cuenta el perjuicio causado a los derecho
habientes por la comercializacion de sus productos, establecido en el Articulo 76 que
sostiene que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluira las siguientes
garantias bésicas” en su numeral 6 establece La ley establecerd “la debida
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de
otra naturaleza”. En este sentido la realidad factica establece un mayor equilibrio
econémico y consecuentemente un reflejo de ello dentro de las normas
reglamentarias, para corroborar la actuacién estatal como entidad de control que
genera equilibrio social.

La Ley de Propiedad Intelectual presenta el vacio con respecto a los signos
tridimensionales ya que se los incluye en las representaciones graficas en las marcas,
lo que genera en la préactica las siguientes posibilidades que se pueda registrar a los
signos tridimensionales de tres formas por disefios industriales como por ejemplo un
modelo de una botella que es la caso mas tradicional o el disefio de una silla que sea
distintiva, como marca por la unidad de signos distintivos y finalmente como obra de

arte aplicada en la unidad de derechos de autor. De esta forma se evidencia una
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contradiccion con la naturaleza protectiva sobre los signos tridimensionales en el
Ecuador, por lo que se requieren reformas coadyuven al mejoramiento de la

aplicacion de Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

En el caso analizado se encontrd los siguientes problemas:

1.- Se debié dar mas elementos probatorios para que el perito tenga mayor
informacién con respecto a los disefios que se estaban reproduciendo vy
comercializando sin autorizacion. Ya que al momento de hacer la inspeccién el perito
no pudo realizar su trabajo con tranquilidad, por lo que se deberia tomar medidas
donde no interrumpan las funciones de las personas encargadas de establecer que se

han violado los derechos.

2.- No se dio una sancion acorde al dafio causado a la empresaria ya que la multa dada
no fue en proporcion al perjuicio econémico causado mayor al realizar la
comercializacion de los muebles que ya estaban registrados por la titular de los
derechos, y no se retiro los muebles que se estaban comercializando ya que
Modermueble procedié a esconder todo lo que tenia similar a ADRIANA HOYOS, y
dado que se obstaculizo el proceso de la inspeccion no se pudo establecer con certeza

cual era la cantidad y con exactitud que muebles se habian replicado.

La tutela de los signos tridimensionales se puede dar en los casos donde se haya
realizado el registro previo, por lo que se recomienda que para la proteccion integral
se hagan articulos reformatorios en la Ley de Propiedad Intelectual para referirse solo
a los signos tridimensionales dentro de derechos de autor, signos distintivos y de

patentes.
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Los mecanismos de proteccion a los signos tridimensionales actualmente se reducen a
los que establece la Ley de Propiedad Intelectual dentro del derecho marcario en el
Capitulo V de las Marcas en su seccion I, ya que los signos tridimensionales hacen
parte de lo que se establece en el siguiente “Articulo 81.- Podrén registrarse como
marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de

representacion grafica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos
0 servicios idénticos o similares de otra persona.”

Se protege a los signos tridimensionales por el derecho de patentes como modelo
industrial cuando sea una forma plastica, asociada o no a lineas o colores, que sirva de
tipo para la fabricacién de un producto industrial o de artesania y que se diferencie de

los similares por su configuracion propia.

Se protege a los signos tridimensionales por el del derecho marcario en los siguientes
casos como marcas cuando los signos que sean suficientemente distintivos y

susceptibles de representacion gréafica.

Se protege a los signos tridimensionales por derechos de autor en el siguiente caso,
por obras de arte aplicadas dando una proteccion de de por vida y 70 afios después de

la muerte del titular de los derechos.

Se debe diferenciar cuando se protege a los signos tridimensionales por el Derecho de
patentes del derecho marcario y de los derechos de autor por lo siguiente: La

proteccién correspondiente a los signos tridimensionales en Ecuador puede ser
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solicitada de 3 formas, la cual va a depender de la necesidad y decision de quien lo
vaya solicitar. Se protegera un signo tridimensional por via de patentes cuando sea un
disefio industrial, por derecho de marcas cuando se convierta en una marca
tridimensional y goce de distintividad, y por derechos de autor cuando sea por medio
de una obra de arte aplicado, por lo que se necesita dar mas parametros que guien de

mejor forma al usuario en virtud de que cuando se solicite el registro no se lo nieguen.

La aplicacion de las Garantias Constitucionales aseguran que la intervencion estatal
protege a la propiedad intelectual en todas sus formas, por lo que los signos
tridimensionales necesitan de la misma, ya que con esto se conseguira garantizar el
orden economico-social por que por medio de tal proteccidon se dara una garantia al
empresario para que siga comercializando sus productos con total respaldo por parte
del estado, asi mismo incentivara a la inversion porque se dan todas las garantias que

se necesitan para el buen desenvolvimiento de un mercado sin competencia desleal.

El alcance de la proteccion de los signos tridimensionales abarca por lo general los
envases de las botellas, asi mismo las envolturas de los productos y finalmente el
envase de cualquier tipo de producto que tenga distintividad, por lo que si no se hacen

las reformas respectivas a la ley tales formas no gozaran de proteccion.

A pesar de que la Ley de Propiedad Intelectual protege signos tridimensionales, estos
no estan expresamente definidos, conforme establece el Articulo 84 de la Constitucion
de la Republica del Ecuador, existe obligatoriedad de que se realice la reforma, ya que
el principio de adecuacion formal y material no se esta cumpliendo en la norma

vigente, pese a la disposicion Constitucional.
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RECOMENDACIONES

Se debera hacer una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto a derecho
marcario se refiere con el fin de clasificar especificamente a los signos distintivos en

los siguientes términos :

Art ....... Cualquier signo nuevo que pueda ser representado
graficamente, particularmente palabra, incluyendo nombre propios, disefios,
letras, ndmeros, sonidos, la forma de los bienes o su envoltura, las
combinaciones y tonalidades de colores, que sean capaces de distinguir los
bienes y servicios de un producto de los de otro producto podran ser registradas
COMO marcas.

Bidimensionales: Como etiquetas, impresos o dibujos

Tridimensionales: Como figuras, envases, envolturas.

Nominativas: Consistentes en una o varias palabras, 0 nimeros, susceptibles de
leerse y pronunciarse.

Emblematicas: Consistentes en simbolos, dibujos, emblemas, fotografias o
logotipos.

Mixtas: que comprenden la combinacion de las dos anteriores.

Marca para amparar productos: Que protege articulos o cosas tangibles como

refrescos, automoviles, cigarrillos, muebles.

Es necesario que se encasille de forma especifica a los signos tridimensionales y su
forma de solicitar el registro en Ecuador. Con esto se conseguira definir dentro de
nuestra legislacion mas claramente lo que son los signos tridimensionales y como

protegerlos, evitando interpretaciones indebidas como la que realizan en el Instituto
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ecuatoriano de Propiedad Intelectual donde se toma en cuenta lo que la Decision 486

de la CAN hacen referencia sobre los signos tridimensionales.

Endurecer las sanciones pecuniarias que actualmente constan en la Ley de Propiedad
Intelectual, en los Articulos 319 que dice lo siguiente: Articulo 319 “Sera reprimido
con prisién de tres meses a tres afios y multa de quinientas a cinco mil unidades de
valor constante (UVC), tomando en consideracién el valor de los perjuicios
ocasionados, quien en violacién de los derechos de propiedad intelectual, almacene,
fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte.....”
sustituyendo por el siguiente texto : Sera reprimido con prisién de un seis meses a
cinco afios y multa con el doble del perjuicio que se ocasiono al titular de los
derechos que fuesen violados, tomando en consideracién el valor de los perjuicios
ocasionados debiendo hacer un calculo con el perjudicado de los valores a los que
asciende el perjuicio, y al doble de estas sanciones en caso de reincidencia, que sera
impuesta por el Director General del Instituto ecuatoriano de Propiedad Intelectual
quien en violacion de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique,
utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte con el fin de
reprimir a quienes con la copia de productos tienen réditos de creaciones que no les
pertenecen, y a su vez evitar la competencia desleal y sobre todo la confusion en los

consumidores.



VII.

Zurita Naranjo135

BIBLIOGRAFIA.

Antonio Amor Fernandez, La propiedad industrial en el derecho internacional, Nauta
Madrid, 1965, pég., 115, citando a G. Bry., La propieta industrielle, literaire et
artistique, Requeil, Paris, 1914,

Cita Web - http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htlm LA
DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL

CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS,
octubre 2001, Bardales Mendoza Enrique. Dominiuris.com, Idioma Espafiol.

Constituciéon del Ecuador. Decreto Supremo 000, Registro Oficial 800 de 27 de
marzo de 1979.

Constitucién del Ecuador dada en el Palacio Nacional, en Quito, a 7 de diciembre de
1977.

Corte Suprema de Justicia de la Segunda Sala de México, Apéndice de Jurisprudencia
1975, Tercera Parte, pag. 659, 12°. Relacionada de la Jurisprudencia “Facultades
discrecionales, apreciacion del uso indebido de ella en el juicio de amparo”. Fuente:
Seminario Judicial de la Federacion, Sexta época, Tercera parte, vol. LXII1, pag. 34.
Quejoso: Colgate Palmolive Company- R.2613/ 1961.

Carlos Vifiamata Paschkes, La Propiedad Intelectual, México, 2009, péaginas. 334 a
339.

Constitucion Politica del Ecuador 2008, Lunes, 20 de octubre de 2008 - R. O. No.
449.

Convenio de Paris, Fecha: Adoptado el 20 de marzo de 1883 en Paris Revisado el 14

de diciembre de 1900 en Bruselas Revisado el 2 de junio de 1911 en Washington D.C.


http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.htlm
http://www.dominiuris.com/index.htm

Zurita Naranjo136
Convenio que establece la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, firmado en

Estocolmo, el 14 de julio de 1967; Articulo 2, punto viii.

David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, edicion del autor, 1960, pag. 5,
citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre derecho y el derecho positivo,
México, 1949, pag.; 49.

Derechomercantil. Sitio Web.

http://noticias.juridicas.com/articulos/50DerechoMercantil/200305-45595410311241.
Html” Idioma espafiol.

Elena de la Fuente Gracia, Propiedad Industrial, Teoria y Préctica, Tercer Parte.
Signos Distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de Estudios Ramon Areces, 2001.

Pags. 122 a 125.

Enrique Bardales Mendoza, octubre 2001, Abogado Profesor de Derecho Mercantil de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica del Pert. Socio del
Estudio Castillejo & Bardales Abogados.

Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a Patifio
Alves, La imitacién de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, num. 645,
pags. 76, 77y ss.

Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a

“Estude preliminare en vue dune definition internationale de marque”, en La propiete
industrielle, 1995. Op., cit., pags., 117 y 118, citando a F.R. Beier y A. Reimer,
Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a
MATTES, H.: Problemas de Derecho Penal Administrativo, I, Historia y Derecho
Comparado (1977). Traduccion de J. M. RODRIGUEZ DEVESA, Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1979, pp. 138 y ss.

Fernandez Novoa citando a Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Wurzburg, 1884.
La segunda edicion de esta obra se publico en 1910 en bajo el titulo

Warenzeicherecht (Mannheim und Leipzig. 1910); en la misma KOHLER rectifica

parcialmente sus tesis originarias.



Zurita Naranjo137
Ferndndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pags. 147.
Citando a Vid. DOELEMEYER Y KLIPPEL, Festschrift GRUR, t. I, p. 222.

KLIPPEL.

Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED) Pags. 147.Mcs.
Maria Antonia Hevia Roman y Lic. Lorely Pérez Vega, Posicionamiento y marcas
31de Agosto del 2009.

Ferndndez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a
GONZALEZ-BUENO, P., “Prohibiciones absolutas”, cit., ps. 113-114.
FRANCHESCHELLI, R., sui marchi di impresa, cit., p. 131. BENUSSI, F., Il
marchio comunitario, cit., 0s. 25y ss. VANZETTI, A. — DI CATALDO, V., Manuale

di diritto..., cit., p. 133. OAMI, “Three.Dimensional Trade Marks”, en OAMI news, n!
4,2001, p. 2.

Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (22 ED), citando a
SANDRI, S. — Rizzo, S., I nuovi..., cit., p. 43.

FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., cit., 154 y del mismo autor: El
sistema comunitario de marcas, cit.,, p. 137. LEMAS DEVESA, C., “Motivos de
denegacion absolutos”, cit., p. 91.

Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2 ED), citando a
MERKL, A.: Teoria General del Derecho Administrativo, cit., pp. 348-350.

Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Juridico Elemental, Edicion
Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cueva-
Editorial Heliasta. Pagina, 218.

Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Juridico Elemental, Edicion
Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cueva-

Editorial Heliasta. Pagina, 115.


http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segposmar.htm

Zurita Naranjo138
Ivan Ore Chévez, Abogado, Peruano, 2008.

http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-

y.html

Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial,

Porria, México, 1987, pags. 282 y 285 a 293.

Ley de Propiedad Intelectual (Codificacién N° 2006-013)

Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de mayo de 1998.

Lucio Mendieta y Nufiez, El problema agrario en México, Porrta, México, 1974, Pag.
15. citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre derecho Mexicano y el
derecho positivo, México, 1949, pag.; 49.

Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador de 1998. — Reglamento de la Ley de
Propiedad Intelectual del Ecuador de Quito, a 25 de enero de 19909.

Mcs. Maria Antonia Hevia Roman y Lic. Lorely Pérez Vega, Posicionamiento y
marcas 31-08-2009.

Naturaleza  juridica 'y  regulacion de las  marcas-  Sitio Web

“http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-requlacion-de-las-

marcas.htm” Idioma espafiol.

Oscar A. Colmenares D. Posicionamiento 'y marcas, sitio web
“http://lwww.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-
marcas.htm” 06-07-2007. Idioma Espaiiol.

Ivan Ore Chavez, Abogado, Peruano, 2008. Ivan Ore Chavez, Abogado, Peruano,

2008. Sitio Web citado- http://ivanorech.blogspot.com/”

Ley de Propiedad Intelectual. Ecuatoriana 1998. Art. 194.


http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html
http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segposmar.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segposmar.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm
http://ivanorech.blogspot.com/

Zurita Naranjo139
La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante,
los tribunales y la doctrina rapidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al
primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de autor.
La Clasificacion Internacional de Niza (NCL) es una clasificacion internacional de
productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y
servicios. La Clasificacion Internacional de Niza fue establecida en virtud de un
acuerdo concluido en la Conferencia Diplomética de Niza de 1957, con el nombre de
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas. - La edicion en vigor desde el 1 de enero de 2012 es la
décima.
Ley de Propiedad Intelectual Argentina.
Ley de Marcas Espafiola.
Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana de 1998.
Estudios de derecho industrial y derecho de autor, Ricardo Antequera Parilli,
Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogota,
Colombia) septiembre de 2009.
La 2° sala de Recurso de la OAMI, por resolucion del 18/2/03 (asunto R99/2002-2)
OMPI, Los disefios industriales y su relacion con las obras de artes aplicadas y las
marcas tridimensionales, Ginebra 2002, p. 14.
Pérez J. Muiioz, “La publicacion del Reglamento de comercio libre a Indias de 1778,
Anuario de Estudios Americanos, 4 (1947), pp. 615-664; A.M. Bernal (coor.), El

“comercio libre” entre Espaiia y América Latina, 1765-1824 (Madrid, 1987); y A.



Zurita Naranjo140

Garcia-Baquero, El Libre Comercio a examen gaditano: Critica y opinion en el Cédiz

mercantil de fines del siglo XVIII (Céadiz, 1999).

Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colombia)
Editorial Temis, S.A. (Bogota, Colombia), septiembre de 2009. P&gs. 268 y
siguientes.

Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.

Resolucion 2600, del 12-6-1995, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial,
num. 393, tomo Il, pag. 376, de fecha 11 de agosto de 1995.

Resolucion de la Corte de Justicia de México 1127-1998 del 23-10-1998.

Sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito
Federal, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, num. 5, México,
enero-junio, 1995, pégs. 201.208.

Sanchis Luis Prieto, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las
Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho. Pagina 178.

Sentencia del Tribunal Superior de Espafia del 23 de marzo de 1945.
Sentencia del TPICE (sala segunda) de fecha 5/3/03. Asunto T-194/01. Institut
Federal de la Propriete Intellectuelle Suisse. 4.5.4.3. “Domaine public. Accoutumance

du public a la fonction distinctive des formes de produists ou d’emballages”, en
Directives relatives a I"examen des marques, cit., p. 37.

Sitio Web. —http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-

decisin-344-y.html. Idioma espafiol.

Sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en
Semanario Judicial de la Federacion, tomo XXVII, pag., 19, citada por DAVID
RENGEL MEDINA, en dictamen sobre la peculiar forma de la botella en que se usa
la marca Coca-Cola es una marca notoriamente conocida. Documento.


http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html.
http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html.

Zurita Naranjol141

Sitio web http://www.lacoste.com/#/stores-1342 - Registro dado por la OMPI:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0988.

Sitio  web  http://www.ford.com.ec/  Registro dado por la OMPI:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0059.html.

Sitio web
http://www.volkswagen.com.ec/vwcms/master public/virtualmaster/es ec.html

Tratado de la propiedad industrial, Reus, Madrid, 1913. Op. Cita, pag. 120, citando a
A. Ramella.

Tribunal Superior de Esparia, del 23 de marzo de 1945.

Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005)

Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-1P.2005 (25-5-2005).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Sentencia del 12 septiembre del 2007
(asunto T-358).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 72 de la Sala 1° (6 de octubre
de 1989).

Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 17-1P-96 (13-12-1996)

Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 6-1P-99.

Vifiamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual citando a K. LARENZ,

Metodologia de la ciencia de Derecho, pp.39 ss.

Viflamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual. -4ta edicion, 2009. Pagina 217.


http://www.lacoste.com/#/stores-1342
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0988
http://www.ford.com.ec/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0059.html
http://www.volkswagen.com.ec/vwcms/master_public/virtualmaster/es_ec.html

Zurita Naranjo142

e Vifiamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual citando a “Estude preliminare en
vue dune definition internationale de marque”, en La propiete industrielle, 1995. Op.,

cit., pags., 117 y 118, citando a F.R. Beier y A. Reimer,



Zurita Naranjol143

ANEXOS



Zurita Naranjol144

Entrevista a la Abogada Lilian Carrera, Experta en Signos Distintivos en el Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Quito.

Buenas tardes,

Las marcas tridimensionales no son definidas en la Ley de propiedad Intelectual pero
son mencionadas brevemente en la Decision 486 de la CAN. ¢Cuales son fundamentos

conceptuales y juridicos para su registro?

Normalmente la Ley de Propiedad Intelectual es una normativa interna y hay que tener claro
que la Decision 486 como norma supranacional obviamente suple todos aquellos vacios que
la norma interna tenga, ahora tanto en la Decision 486 y la Ley de propiedad Intelectual te da
un concepto de lo que es un signo distintivo; es marca tridimensional, una marca de servicios,
una marca colectiva, una marca de producto sigue siendo un siendo distintivo entonces como
registras un signo distintivo, la ley dice que pueden ser palabras, conjuntos de palabras,
elementos graficos o formas, y si hablamos de un signo tridimensional este esta encasillado
dentro de las formas y esta definido tanto en la Ley como en la Decision 486, el concepto de
los signos 3d y efectivamente nosotros tenemos ese tipo de proteccion y en los formularios de
solicitud que se ingresan a nuestras oficinas te da la opcion de escoger como signos

tridimensionales, asi que no hay mayor inconveniente para su registro
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2. En el dltimo tiempo el registro de signos tridimensionales en el Ecuador ha ido en
aumento, El IEPI posee estadisticas de la cantidad de signos tridimensionales

registrados y solicitados para registros?

Si, definitivamente ha aumentado el nimero, esto no solo es en marcas tridimensionales sino
que en todos los signos distintivos de acuerdo como se va informando respecto a la materia y
de acuerdo como la gente va viendo la necesidad de proteger su signo va aumentando el

numero de registros.

Estadisticas, oficialmente no te las puedo dar yo, pero si es que la solicitas a través de
Presidencia o de la Direccidon Nacional creo que te puedan dar una informacion mas concreta
del numero real de solicitudes. Yo no tengo el dato pero si lo solicitas por escrito de pronto lo

puedes conseguir.

3. ¢Como aplica el IEPI el registro de las marcas tridimensionales si no hay en la ley

expresamente un articulo donde se hable de signos tridimensionales como tal?

Exactamente lo que te dije hace un momento, si la Decision 486 lo establece y si regresamos
al concepto de marca te dice que una marca también es una forma, esta contemplado el
registro de signos tridimensionales y no hay una prohibicién o argumento para negar la

solicitud.

4. Cuales son los parametros o criterios utilizados por el IEPI para determinar la

distintividad de los signos tridimensionales que son solicitados para registro.
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Signo tridimensional es un signo distintivo, lo que nosotros analizamos es si se encuentra
inmerso dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley y en la Decision lo que nosotros si
negamos como signos tridimensionales son aquellas formas usuales y adicional a eso en la
solicitud de signos tridimensionales nosotros hacemos un trabajo en conjunto con el
departamento de patentes entonces cuando un examinador encuentra un signo tridimensional
se solicita al departamento de patentes que confirme el registro anterior de ese disefio y esa
forma, en el caso de que nos conteste y diga que no hay un signo anteriormente registrado
que sea similar al que se esta solicitando como marca tridimensional, entonces no habria

mayor inconveniente en conceder ese signo.

Existen dos tipos de formas tridimensionales, los que constituyen el producto en si como
un mueble y aquellos que contienen a otro producto, concretamente los envases o las
botellas. ¢Son los mismos criterios de registrabilidad utilizados para estas dos clases de
signos tridimensionales? O ¢Cuales son las diferencias en los criterios de

registrabilidad?

Si, basicamente son los mismos, no varia en mayor medida, se verifica el tema de registros
anteriores no solo en signos distintivos sino en el departamento de patentes y en el derechos
de autor, siempre y cuando tenga la distintividad valdria la pena conceder el registro. Ahora
no te puedo decir que todas las formas usuales o todas las formas de producto por ejemplo:
un mueble, es posible que en la una sea concedida y otra sea negada todo depende en la
forma que se haya solicitado y la descripcidn que hagan del signo en si, toda va a depender de
cdémo solicites la marca, generalmente la mayoria de marcas tridimensionales se refieren a

envases, botellas, forma de zapatos.
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6. ¢Cudl es la diferencia de la proteccion otorgada por los derechos de autor y una marca

tridimensional?

Marca tridimensional en efecto es un signo distintivo y derecho de autor es que a las formas
no comunes o a las formas originales de un producto por asi decirlo, la a forma de un
producto si es que la consideran una especie de obra de arte, si es que lleva implicito un
esfuerzo intelectual artistico adicional entonces el usuario tiene la posibilidad de ingresas
como una obra de arte aplicado, esto lo contempla la Ley de Propiedad Intelectual en el
capitulo de derechos de autor, entonces nada le niega al usuario de presentar una solicitud de

marca tridimensional y derecho de autor como Obra de arte aplicada.

7. ¢Pueden converger la proteccion de derechos de autor y signos tridimensionales?
¢Pueden registrarse obras de arte como marcas tridimensionales? ¢Qué proteccion

adicional tendria un autor que registre su obra como marca tridimensional?

Si, pueden coexistir estos dos tipos de derechos, son distintos derechos, son figuras distintas
de la Propiedad Intelectual en el caso del sistema de derecho de autor cualquier tipo de obra
tiene una proteccion por toda la vida del autor y 70 afios después de su muerte es un
proteccion unica que se da. En el caso de los signos distintivos obviamente como cualquier
marca tiene una proteccion en el Ecuador de 10 afios renovables de manera indefinida en el

Ecuador de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y como le va a ir en el mercado.

Cabe recalcar que son figuras distintas y que esto siempre va a depender de la necesidad del

usuario. Generalmente las marcas son registradas por un fin comercial con el objetivo de
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diferenciarse en el mercado entre uno u otro producto sea cual sea el tipo de signo que esta

solicitando.

¢ Cual es la diferencia entre un disefio industrial y una marca tridimensional?

La diferencia méas bien radica en la figura juridica en la forma que se va a solicitar la
proteccién. En disefios industriales el registro de algo que definitivamente es novedoso y la
forma de producto en la marca tridimensional en efecto en algin momento pueden llegar a
coincidir que un disefio tridimensional sea una forma de un producto y una marca
tridimensional sea la forma de presentacion del producto también. Entonces la diferencia mas

en la que se solicita seria la forma de proteccion que se esta solicitando.

¢Pueden converger la proteccion de disefios industriales y signos tridimensionales? Es
decir, puede un Disefio registrado solicitar adicionalmente la proteccion marcaria, de
ser este caso, cuales son las ventajas adicionales al Disefio Industrial que ofrece las

marcas tridimensionales.

Si, definitivamente no hay prohibicion e insisto que eso va a depender de la necesidad del
usuario y el tipo de proteccion que se desee obtener, cual va a ser su fin en el mercado, el uso
que le va a dar, la aplicacion que le va a dar a la forma novedosa, entonces va a depender de

la necesidad.

¢Cual es la situacién juridica de quien ha creado y utilizado disefios y signos
tridimensionales, pero que no los ha registrado? ¢EI uso de un signo tridimensional

origina algun tipo de derechos?
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Volviendo al concepto de signo tridimensional recordemos que es un signo distintivo normal
en la legislacion ecuatoriana y prevé que cualquier signo distintivo que la Unica forma las
personas que no han registrado un signo en este momento que quieran iniciar acciones por
alguna copia o plagio o violacion de su signo y si es que no tiene registrada no hay un
derecho de exclusiva dado por el Estado, eso es lo que prevé nuestra legislacion, solo en los
casos de los nombres comerciales es que nosotros poseemos proteccion con el uso constante,
pero respecto de las marcas no, y generalmente los signos tridimensionales son registrados

como marca de producto o para identificar productos.

¢Como se aplica el concepto notoriedad en los signos distintivos? ¢Existen diferencias

entre la determinacion de notoriedad de las marcas bidimensionales?

Cuando te refieres a marcas bidimensionales me imagino que te refieres a marcas figurativas,
normales, porque no hay otra forma de ubicarlas. La notoriedad es un caracter que adquiere
una marca en virtud del uso constante y del conocimiento que tiene el publico consumidor
con respecto al producto en un signo tridimensional, puede haber notoriedad un ejemplo claro
es el tema de botellas Coca Cola donde td puedes ubicar el producto incluso si es que la
botella estuviera sin la etiqueta tu puedes identificar que pertenece a Coca-Cola Company, y
que es el producto que tu estas deseando adquirir, entonces la notoriedad va a depender
mucho del uso y de la forma en la que el titular la exponga el mercado como es que ellos han
competido, ya mas bien seria un tema del uso del marketing y como es que el publico ha

aceptado esa marca en el mercado.
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Podria especificar los casos mas emblematicos o importantes sobre el registro de signos
tridimensionales sobre los que haya decidido el Director Nacional o el Comité de

Propiedad Intelectual.

Si, hay una gran numero de marcas tridimensionales solicitadas pero podria decirte que los
mas conocidos y los que siempre sirven de ejemplos son dos: es el caso de la Botella de Coca
Cola, y hay una empresa de plasticos que presento una solicitud sobre unos vasos plasticos
los normales pero que son vasos de fiesta, respecto a los anillos que rodean el vaso. El caso
mas controversial fue el de la Botella de Pilsener que tuvo un conflicto con AMBEYV, que era
duefia de la marca biela que utilizaban botellas similares, obviamente tuvieron un conflicto

por estos registros que al final se concedio el registro a Cerveceria Nacional.

¢Existe un caracter hibrido de la proteccidn con respecto a las marcas tridimensionales,
podria hablar mas del tema? ¢Y decir en qué se diferencia tal proteccion entre derechos

de autor, signos distintivos y patentes?

El caracter hibrido de la proteccion lo menciona la doctrina, ya que al Disefio Industrial nada
le priva de ser registrado como patente, como marca tridimensional, 0 como obra de arte
aplicada, esto es un tema que no lo sefiala la legislacion lo establece la doctrina y sobre todo

la doctrina europea.

Por el caracter hibrido, nunca una patente de invencidn podra ser una marca, nunca una obra
artistica musical podra ser una marca, sin embargo un disefio industrial pueden ser una marca
tridimensional y puede ser a la vez una obra de arte aplicada, que es lo que pasa estos

elementos, estas formas de distinguir o diferenciar algo que ya existe por ejemplo modificarle
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a la forma de una silla y darle una nueva presentacion de una silla y darle una nueva

presentacion hace que tengas un nuevo producto.

Muchas gracias.
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QUITO-ECUADGR
SENOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Matia Cecilia Romoleroux, ofteciendo poder o ratificacién de la Sra. ADRIANA HOYOS y
AHDISENO CIA. LTDA,, atentamente compatezco ante usted y solicito tutela
administrativa de los derechos de propiedad intelectual, segiin se expone a continuacion: i :
//"/'\ )
]

I FUEIDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.-

11 AHDISENO CIA. LTDA. es titular en Ecuador de los siguientes registros de disefios
indysttiales: :

. Diszﬁo industrial “COCO SIDE CHAIR” titulo DI 04-624 de fecha 3 de marzo de
200 '

. Disiﬁo mndustrial “COCO UPHOLSTERED CHAIR” titulo DT 04-623 de fecha 3 de
marzo de 2004

12 | ADRIANA HOYOS es titular de los derechos morales y AHDISENO CIA. LTDA.
es tifular de los derechos patrimoniales en Ecuador del signiente registro:

e Obra artfstica “ADRIANA HOYOS CATALOGUE III” certificado de registto IN°
26669 dc fecha 8 de junio de 2007, que incluye - disefios reproducidos por la

accionada, y que enttre otros, son los siguientes:

CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64
CC03-500 COCO BARSTOOQL. Pag. 90
CC07-500 COCO BUFFET Pag. 55
CC01-500 COCO SIDE. CHAIR / CC02-500 COCO ARM CHAIR Pag. 52
CC04-531 COCO ROUND DINING TABLE WITH COCO. Pag. 45
CC04-500 COCO DINING TABLE. Pag. 44

CC20-500 COCO END TABLE/ CC20-510 ROUND COCO END TABLE
Pag. 33

CC19-500 COCO COCKTAIL TABLE. Pag. 32
CC34-500 COCO CONSOLE. Pag. 76

> CF27-400K CAFE HEADBOARD KING. Pag. 60

|6 It B 2 6 2 O 2§ By

[

1.3 ADRIANA HOYOS es titular en Ecuador de los siguientes refistros:

® Matca “ADRIANA HOYOS” cettificado de registro N° 87%de feghfa 11 de febrero
de 1998, para proteger' productos de la clase internacional 20: “muebles, espejos,
maros; Productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caia, Junce, i, cuerno,
bzml , marfil, ballena, concha, dnibar, ndcar, espuma de mar, snceddneos de esias materias o de
maz‘fria.r plasticas™.

e Matca “ADRIANA HOYOS” cettificado de registro N° 280 de fecha 20 de enero
de 1998, para proteger: “fervicios de decoracidn y todes aguellos comprendides en la clase
internacional N°® 427
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1.5

1.51

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.7

1.8

Nombre comercial “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N° 139 de fecha 11
de febrero de 1998,

Las obras, productos y setvicios producidos y ofettados por ADRIANA HOYOS y/o0
AHDISENO CIA. LTDA. gozan de reconocimiento y nototiedad en el mercado pot
su alta calidad y gran posicionamiento, lo que se demuestra en el contenido de su

pigina electrénica www.adrianahoyos.com

Ha llegado a nuestro conocimiento que MODERMUEBLE COMPANIA
LIMITADA estd comercializando muebles que reproducen los disefios exclusivos de
la Sta. ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA. LTDA, como lo demuestran los
documentos que constan como anexo 1, y que consisten en:

Copia cettificada del presupuesto N° 1064 elaborado el 5 de septiembre de 2007 por
MODERMUEBLE CONIPAN]',A LIMITADA correspondiente a muebles con
disefios sobre los que mis representadas poseen derechos exclusivos.

Informacién obtenida de la péigina electrénica www.modermueble.com donde se
constata que el Butacin Zanette —que consta en el presupuesto referido- es una evidente
imitacién al disefio industrial “COCO UPHOLSTERED CHAIR” tiulo DI 04-623 de
fecha 3 de marzo de 2004

Impresién obtenida de la pigina electronica www.modermueble.com, que evidencia
que el Veladsr Dakota (también identificado como Velador Zanette) imita el disefio
CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64 de la Obra artistica “ADRIANA HOYOS
CATALOGUE 1y~

Fotografias (2) tomadas en una exposicion de muebles en Panami donde
MODERMUEBLE oferta una sifla que imita el disefio industrial “COCO SIDE
CHAIR” titulo DI 04-624 de fecha 3 de marzo de 2004

Fotografias (7) del catilogo de MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA donde
se constata que la linea ZANETTE reproduce los disefios de la Sra. ADRTANA
HOYOS y AHDISENO CIA. LTDA. Asf mismo, las fotografias de la cama y velador
ofettados por MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA cotresponden a los
disefios CF27-400K CAFE HEADBOARD KING. Pag. 60 y CF28-400 CAFE
NIGHT STAND. Pag. 64 de In Obra artistica “ADRIANA HOYOS CATALOGUE
HI” certificado de registro N° 26669 de fecha 8 de junio de 2007,

Este uso constituye infracciéon de los derechos de propiedad intelectual de mi
tepresentada sobre sus obras, disefios y registros.

Al tratarse de productos que reproducen los disefios de propiedad de mi representada,
necesartamente se genera confusion y asociacién en el mercado respecto de su ongen y
calidad, aprovechamiento ilegitimo del esfuerzo del creador originatio y perjuicios a su
titular.

Los articulos 155y 156 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina en
concordancia con el articulo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual y el articulo 287
del mismo cuerpo legal, establecen las prerrogativas otorgadas al timular de derechos
marcarios.
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Decision 486;

“Ariento 155.- Bl registro de una marca confiere a su titular ¢l devecho de impedir a cualguier
tercerp realizar, sin su consentimicnto, los Ssignientes aclos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintive idéntico o semejante sobre productos para los cuales
s¢ hg registrado la marca; sobre producios vinculades a los servicios para los cuaks ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, smbalafes o acondicionamientos de takes productes; []

¢) Fapricar etiguetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales gue reproduzcan o contengan la
mareg, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) Uyar en ef comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o
Servicios, cxando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacién con el titwlar del registro,
Tmtcfndme del uso de un signo idéntico para productos o servisios idénticos se presumird gre exciste
riesgol de confusion? /E/

o

Ley de Propiedad Intelectual: | v’\

“Arty 287. Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, loda persona natural o juridica
Degutlicada podrd gjercer las acciones previsias en esta Lay, inclusive las medidas preventivas ¢

7 »”

cantelares.

19 Los articulos 18 y 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, establecen las facultades de
los autores y titulares de derechos de autor:

Derechos morales:

At \18.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables ¢ empreseriptibles

del aytor:

a) Reivindicar la paternidad de su obra;

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimate o exigir que se mencione su nowhre o
Sendbnino cada vez; que sea witlizada;

¢) Oponerse a toda deformacitn, mutilacion, alteracisn o modificacion de la obra que pueda
perjudicar el honor o la reputacidn de su antor;

‘ d) Acceder al gemplar sinico 0 raro de la obra que se encuenire en posesion de un tervero, a fin
de gpercitar el derecho, de divilgacion o cualguier ofro gue le corresponda; y,

e} La violacién de cwalquicra de los derechos esiablecidos en los literales anteriores dard lugar a
la indemnizacidn de daios y perjuicios independientements de las otras acciones contenpladas
en esia Ley.

Detéchos patrimoniales:

Art.\20.- El derecho exclusivo de explotacion de la obra comprende especialmente la faculiad de
realizar, antorizar o prohibir:

@) La rproduccidn de ln obra por snalguier forma o procedimiento;

b) La comunicacion piblica de la obra por cualguier medio gqwe sirva para difindir las
palabras, los signos, los sonidas o las amdgenes;

¢) La distribucion piblica de gjemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamients o
algniler; '

i) La importacidn; y,

¢) La traduccion, adaptaciin, arreglo » otra transformacion de la obra.
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La explotacion de la obra por cualguier forma, y especialmente mediante cualguiera de los actos
ennimerados en este articulo es ilicita sin la antorizacin expresa del titular de los derechos de autor,
salva las excepciones previstas en esta Ley.

Para el caso de los disefios industriales son aplicables los articulos 130 de la Decisiéa
486 de la Comision de la Comunidad Andina en concordancia con el articulo 171 de la
Ley de Propiedad Intelectual :

Decisién 486

Artienlo 130.- La proteccidn conferida a un disefio industrial no se extenderd a los elementos o
caracterfsticas del disefio dictados enteramente por consideraciones de orden tenieo 0 por la realizacion
de zna funcidn ticnica, gue no incorporen ningdn aporte avbitrario del disesiador.

La proteccion conferida a un disesin industrial no comprenderd aquellos elementos o caracteristicas cuya
reproducciin exacla fuese necesaria para permitir que el producio que incorpora el disesio sea montado
mechnicamente o conectads con oiro producto del cual forme parte. Fista limitacion no se aplicard
tratindose de productos en los cuales el diselo radica en una forma destinada a permitir of montaje o
la conexcidn malliple de Ios producins, o su conexidn dentro de un sistema modular.

Ley de Propiedad Intelectual

Art. 171.- El registro de un dibujo 0 modelo industrial otorga a su titular el derecho a excluir a
terceros del uso y la explotacidn del correspondiente dibujo o modelo. El titular del registro tendri
derecho a impedir que Zerceros sin su consentimiento fabriguen, imporien, ofrexvan en venta, vendan,
introdugcan en ¢l comercio o utilicen comervialmente producios que reproduszan el dibujo o model
industrial, o produscan o comercialicen articulos con dibujos o modelos industriaks que presenten
diferencias secundarias con respecto al dibujo o modelo proiegido o cuya apariencia sea similar,

Con fundamento en las notmas referidas, mis representadas, estin legitimadas para
impedir que sin su consentimiento, se produzca, mantenga en -existencia, y se
comercialice articulos que reproducen los disefios sujetos a derechos de exclusividad.

El hecho que MODERMUEBLE COMPANTA LIMITADA comercialice muebles
reproduciendo los disefios exclusivos de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISENO
CIA. LTDA.,, constituye ademis competencia desleal y conileva I intencién de causar
confusién al consumidor,

COMPETENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 288 de la Ley de Propiedad Tntelectual,
“La violacidn de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta gy,
dard lugar al gjercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a qie
hubiere lugar, 5i el hecho estuviese tipificady como delito.”

En virtud del articulo 332 Tbidem, “La observancia y of cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual son de interés pablico. El Estado, a través del Instituto Fenatoriano de la
Propiedad Intelectual, IEPL, sjercerd ln tutela administrativa de los derechos sobre ln propiedad
intelectual y velard por su cumplimiento y observancia”
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El drticulo 333 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: “E/ IEPI 2 través de las
direciones nacionales gerverd, de oficio o a peticidn de parte, funciones de inspeceion, vigilancia y
sancipn para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual”

El Art. 359 literal d) Ibidem, dispone en la parte pertinente: “I g Direcidn Nacional de
PmpL'edad Industrial tendrd las siguientes atribusiones:

4) Administrar en materia de propiedad industrial os demds procesos administrativos conternpladps e
esta ¥oey...”

Por [tanto, la Diteccién Nacional de Propiedad Industrial es la autoridad competente
pata dat trimite a la presente peticion.

PETICION DE TUTELA ADMINISTRATIVA:
Inspeccién y medidas cautelares:

Conl el fin de que se constate la infraccién, se determine la existencia de articulos
infractotes y se protejan urgentemente los derechos de mi representada de
contormidad con los articulos 287, 306 y siguientes, 334, 335 y siguientes, de la Ley de
Propiedad Intelectual, solicito se realice una inspeccién en los establecimientos que
constan en el anexo 2, sin perjuicio de que esta medida se haga extensiva a todos los
estafl)lecimientos 'y locales utilizados por MODERMUEBLE COMPANIA
LIMITADA en el desatrollo de la actividad ilegitima. : :

En virtud de la violacién de los derechos de mi tepresentada sobre sus obras y disefios
exclbisivos, por los actos de competencia deslealy con ¢l fin de evitar que se contimien
causando petjuicios a mis representadas, solicito la adopcién inmediata de las
signlentes medidas cautelares:

La dprehension y comiso de los articulos que, de cualquier manera, violen los derechos
de mis representadas y que se encuentren en los establecimientos objeto de la
inspeccién, sin petjuicio de que esta medida se haga extensiva a todos los
establecimientos y locales de MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA.
La aprehension, comiso y depésito de todo catalogo, folleto, arte publicitario, etiqueta,
adhesivo y/o afiches que de cualquier manera reproduzcan los disefios y/o violen los
derechos de mis representadas y que se encuentren en los establecimientos objeto de la
inspeccién, sin perjuicio de que esta medida se haga extensiva a todos los
establecimientos y locales de MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA.
La suspensién de la actividad infractora, esto es, el cese inmediato v la prohibicion
futura de toda fabricacién, comercializacién, promocién y almacenamiento de
productos ilegitimos que de cualquier marera imiten o reproduzcan los discfios de mis
rep Iesentadas.
Uste!d Seiior Director, se setvira sefialar dia y hota para I realizacién de la diligencia y
requiei:ir el apoyo de la fuetza publica.

|
Durpnte el cutso de las diligencias de inspeccién y toda la presente accién de tutela
administrativa, me reservo exptesamente el derecho de solicitar la adopcion de
cualyjuier otra medida cautelar permitida por 1a ley.
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IV.

Requetimiento de informacién

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 334 litetal b) y 337 de Ia Ley de
Propiedad Intelectual, solicito que en el transcurso de la diligencia de inspeccidn, se
requiera a los representantes/propietarios del establecimiento comercial objeto de esta
accion bajo prevenciones de ley, la entrega de la siguiente informacién directamente
relacionada con la presente violacién de derechos:

Detalle mensual de los valores por las ventas de los articulos que reproducen los
disefios de mis representadas durante los iltimos seis (6) meses.

Detalle de inventario de los articulos que reproducen los disefios de mis representadas
de los dltimos seis (6) meses.

Declaratoria y sancion de la violacion;

Amparada en lo establecido en los articulos 288, 289, 305 y siguientes, 332, 334 literal
c), 339 y sigunientes de la Ley de Propiedad Intelectual, 90 y siguientes de su
Reglamento, y demds normas pertinentes aplicables, determinada la existencia de la
infraccién a los derechos de propiedad industrial de mi mandante y la competencia
desleal ocurtida, solicito se declare ¢l cometimiento de la infraccién y se adopten las
medidas y sanciones cortespondientes, particularmente que se imponga el miximo de
la multa prevista y ejemplarizante al infractor o infractotes, y se confirmen, con
cardctet definitivo, las medidas cautelares adoptadas o, se adopten las medidas
solicitadas, en el no consentido caso de que no se las hubiere dictado oportunamente.

Adicionalmente, si existiere presuncidn de haberse cometido delito, solicito desde ya se
envie copia del proceso al Ministerio Pablico pata su indagacidn.

TRAMITE:

El Sefior Director Nacional de la Propiedad Industrial se servira tramitar esta peticidén
conforme con las disposiciones de los articulos 332 y siguientes de la Ley de Propiedad
Intelectual. '

En cumplimiento del inciso segundo del articulo 335 de la Ley de Propiedad Industrial,
solicito que la presente peticién permanezca en tesetva hasta luego de ejecutadas las
medidas cautelares solicitadas, y atin con posterioridad, deberan adoptarse las medidas
necesarias para preservar la confidencialidad de la informacién no divulgada que se
haya suministrado en el curso del procedimiento.

En la medida que la difusién 2l ptblico de la existencia de un procedimiento referido al
uso ilegitimo de los disefios de mis representadas podrian genetar un efecto negativo
en los consumidores y un grave perjuicio a mis mandantes, solicitamos a usted que se
mantenga la reserva del presente procedimiento.

DILIGENCIAS, NOTIFICACIONES Y CITACIONES:

Las inspecciones solicitadas deberin llevarse a cabo en los establecimientos sefialados
en el anexo 2.
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ifractor se le notificard con esta accién de tutela administrativa, una vez efectuada

Ia ingpeccidn y adopeién de medidas cautelates solicitadas, a través de su propietatio,
representante Jegal o de las personas que se encuentren en el establecimiento objeto de
la inspeccidn.

o Adju
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into copias de los siguientes registros de disefios industriales:

Disefio industrial “COCO SIDE CHAIR” titulo DI 04-624 de fecha 3 de
maizo de 2004

Disefio industtial “COCO UPHOLSTERED CHAIR” titulo DI 04-623 de
fecha 3 de marzo de 2004

mpafio el certificado de registro de la obta artistica “ADRIANA HOYOS
'ALOGUE IIT” certificado de registro N° 26669 de fecha 8 de junio de 2007 y las
as de los diseflos que constan en la obta y que han sido reproducidos por la
pnada, conforme el siguiente detalle:

CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64

CC03-5006 COCO BARSTOOL. Pag. 90

CC07-500 COCO BUFFET Pag. 55

CC01-500 COCO SIDE CHAIR / CC02-500 COCO ARM CHAIR TPag, 52
CC04-531 COCO ROUND DINING TABLE WITH COCO. Pag. 45
CC04-500 COCO DINING TABLE. Pag. 44

CC20-500 COCO END TABLE/ CC20-510 ROUND COCO END TABLE
Pag. 33

CC19-500 COCO COCKTAIL TABLE. Pag. 32

CC34-500 COCO CONSOLE. Pag. 76

CF27-400K CAFE HEADBOARD KING. Pag. 60

¢ Adjunto los siguientes registros de signos:

O

(9]

Marca “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N° 879 de fecha 11 de
febrero de 1998, para proteger productos de la clase internacional N° 20,
Marca “ADRIANA HOYOS” certificado de registto N° 280 de fecha 20 de
enero de 1998, para proteger servicios de la clase internacional N° 42.
Nombre comercial “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N° 139 de

fecha 11 de febrero de 1998.

e De Lonfotmidad con el articulo 205 del ERJAIT solicito que se reproduzca en el
presente trimite el contenido de la obra artistica “ADRIANA HOYOS
CATALOGUE 1II” cuya ejemplar reposa en el expediente 845 de la Diteccién
Nacional de Derechos de Autor y Detechos Conexos cotrespondiente al certificado de
registro N°® 26669 de fecha 8 de junio de 2007.

® Asi mismo, solicito que las copias de los registros presentadas sean certificadas e
incorporadas al expediente como prueba a favor de mi representada.

(i)

0
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Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto
Ecuatotiano de la Propiedad Industrial correspondiente al Hstudio Juridico Corral &
Rosales.

Drta. Maria Cecilia Romoleroux
Abogado-matricula 3321

Comprobante N° 108449
MCR/JHC/LC

s
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i] Tasa: M1.10
Presentacion de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa §80.00 $80.00
Propiedad-tndustrial-Marcas—— —=
AREA: MO
INFORMACION ADICIONAL:
i TR yapen B
RAS.

VALOR EN "'Eru:uun: BANCOT produbanco
PAGO EN:
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instituie Bouatoriang de la Propiedad [Entelectoal

IEP

Direccidly Wacional de Propiedad indugtrial

TITULO DI 04-624

Cumplidos los roguisitos previstos en ko onormativa vigente sohra Propiedad
IMiduiatnsl v e conformidad con o dispuesto an la Resolucion No (3-321 DNEL
DP.IEPE, de 08 fe cotubre do 2003 notificada sl 16 de octubre de 2003, se axpide
ol presents TITULO v se Iz inscribe en los folics nimeres 031 y G32 del Fhra
protocoln da anc 2004, cue acredita la concesin por DIEZ ANGS, contados
dosde la ferna de presertacion e loo solicitud, del registo del DISEND
INDUSTRIAL, viaeos caics son [os siguicrtns:

®®

Mo DE SOLICITUD: S0 03-4424
FECHA DE PRESENTACION: 13 ¢le anerg de 2003

DENOMINACION: “COCO SIDE CHAIR™
CLASE INTERNATIOMNAL: C3-01

TITULAR: AHDISEND ClA, LTOA,

pOoOrEICILED DEL TITULAR: Alonzo Torres OF 7-12 Edif. Cantram
207, Onpcte, Bl
IMSENADOR: Adriana Hoyos de Péres

. APOGDERADRO: Docior Aguatn Satgsar Sordoya

. FECHA DE CONCESIONM: 03 de marze de 2009

FECHA DE VERCIMIENTO: 13 de enono de 2013
DESCRIPCION OEL DESEND.’ El dhi=emn indusirial o relacions  on una

sila cue ticae relevancia ssigtica v ormamemal vy una sparichcia parboalar cue
resulta do la combiracior oe sy texiura contormos v contigarasanes gque resotan
arg un diseho caractiriziion: la vy come so datalla en g represcntadion grafica
ad unla,
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Instituto Ecpatariana de §a Propieded ¥Invelectual

IEDP]

Direccidn Maciors! de Fropiedad fndyestrial

TITULO DI 04-623

Cumiplidos los raguisilos previslos an la noeendtiva wvigents sohbre Propiedad
Industriat v de conformidad can ‘o dispuesta en @ Resohicidon Mo 32320 DRNP,
GPOIEPL. de &6 de octubre do S003 notlicada of 16 da actulbee da 2003, 53 expids
el gresenle TITULG y s o inscrbe 2 los folios nureros 029y D00 del ik
protoenls del ailo 004, yue acredts 3 concesion por DIEZ ANOS. contados
desde I (echa de presentacion de s solicitud, del registro del DISEHO
INDUSTRIAL, cuyos datos son 1os siguamnles:

No DE SOLICITUD: 01 035-4423

FECHA DE PRESENTALION: 13 do onere S0 2303

DEHOMINACION: "COCO UPHOLSTERED CHAIR”
CLASE INTERKAGIONAL: 3=

TITULAR: AHDISEND GIA. LTDA,

DOICILIO DEL TITULAR: Aoonso Torres OE V12 EZif Contaum
: 20, Qi BEsvador,

DISENADOR: Acdrana Hoyos de Parez

APOQDERADG:, Cocloe Aoprstin Salsear Cordova

FECHA DE CONCESIQN; 0F de marzo de 2004

FECHA DE VENCINIENTO: 1% de grero de 2013

DESCRIPCION DEL DISENO: El disefio wedustrial - se rolaciona con un
aziento gue tisre relovanacia esdticn v omanentsl, v una apariencia particelar cue
resully dr e comuinzcon de so toedera, contornos ¢ conbigraciones que nosuitan

ohc b d sevto caracterslize: oy come se dotalls on la repeesenwnion grafica
adunts.
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b snnants e v

Birercion Racional do Deracho da Autnr -
v Desachas Lonexos .

Certificado N° - 026662

e Dirsccidn Nacionat de Derecho de Autor y Derachos Gonex
&l 31 de maya del afio 2007, EXPIDE ¢l centificade de regists

o <o e 2 SR

AUTOR(es): HOYOS SANTACOLOMA

[ ——

.Tg,TU-LAR(as}: : ai»-fc;nséﬁ:{}?;iﬁc, LTDA.
CLASEDE OBRA: ARTISTIGA(PUbicade)

TITULO DE LA OBRA: ADRIANAHOYOS CATALS

Quile. & 08 de junia del afto 2087 -

e Directora N ciopdl de Deretho
"y Derichos Conexos;

~

Ef presants Gartificado o rEAIZgE $0UIE 8 priginalided e fo presentade para &l registr, 0 su esrscler
siteraro, artistion o clenfifico, ni seepe de /g aulona o tiularided! de fos derechos por parie e
quien soicia i inssripeiin, Solaments de e del hecho e su. declaracion ¥ de fa ienlidad def
sofigifanie. CT |

‘.f
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CF28-400 o= rught stand

ADRIANA HOYOS
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COO-50) cono side ohal

CCO9-500 coco o ch

ADRIANA HOYOS
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CCO4-500 cone dining 1abie CC04-50Y coco dinng toble without cocn CC04-520 coco dinry) lobls e inngul!
{isc qrvahie: (SO ovailabies;
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CC20-500 covo end fakie

CCA-810 round coco end fable
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Co-a00 cono conkivil table

ADRIANA HOYOS
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CO3A-600 core consale

ADRIANA HOYOS ¢ 76
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REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

NPE LA PROPIEDAD  INDUSTRIAL .-
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REPUBLICA DEL ECUADOR
wIMISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO No. DNFI-1539-98-MICIF
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~www.modermueble.com

D i : GUAYAQUIL: Sala de Exhibicién V.E. Estrada 1230 y Costanera
Telfs.: 04 2383816 - 2884001 Telefax: 2884002
FABRICA: Pargue Industrial Inmaconsa Calle Tecas y Pechiche
Telfs.:04 2101340 - 2101366 - 2101306
QUITO: Repiiblica E-256 y & de Diclembre
Telfs: 02 2529584 - 2528444 - 2549639
RIOBAMBA: Av.Daniel Le6n Borja 3633 y Brasil
Telfs:03 2941412 - 2947461

j_ . DERMUEBLE LOJA: Bolivar 1087 y Azvay » Telf; 07 2560184

. o . i PR REPUBLICA DE PANAMA:

PRESUP UESTO Caltiande o eldsico Plaza Brasil local 3-4 Via a Brasil frenta a Ricardo Pérez
- . Telfs: 507 2132203-02 Cel: 65802123

DISTRIBUIDORES: -

- 0001064 , pSTRRUDORES: © ﬁ;ﬁ)e
2 ] 1A H Cuenca - Ibarra - Machal ta
o oo cjavieln [Flloudd }}*‘U‘j

madarmueble_cla_ltda@hotmall.com

ombre: )
Direccion: -
Teléfonos: ;Li L’f i L @% Celular:
LFecha de Emision: Sl/ QJL!‘\W/Q’}-— Fecha de Entrega: SO cha, - )
4 ™
CANT. DESCRIPCION P.UNITARIO TOTAL

[ | Qlloro Layelte de_gco |

il MQMW'%O%JE 350,20- 35 aq, 20
Al Nlo, :&QMHeﬂe 245,00 | 41399,
A powoe Fauelte y 4 Jelsdo/: JA3, 00.
4
:
1
A
A

Sdla (\DGQ(O‘FQ A ‘}(LC{;LQ\,' | dohle A160038.
S@Juw.@aa4q k 123,08,
| -6'&%11/;«,18(0 2andlle- 382,59
Qe ouelle du wrde S¢S
‘,()UQAO_ [0 do avelle Q30,20
"D old Y320 T
efockivo] el gue Ioh | foq2.ca
Pow, Yugqué, ©5884¢ é999,0
& el U R ewdles o 404,39 |

FORMA DE PAGO SUMAN:
4 w '
| DESCUENTO:
SUBTOTAL:
IVA:
L y L ) TOTAL:

NOTA IMPORTANTE: Sefior cliente, este documento NO TIENE VALOR COMERCIAL. En caso de no co 4

MO@OL{ bo»'ftlcgpq,
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ANEXO 2

MODERMUEBLE CIA. LTDA.

367

AV. REPUBLICA E-956 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
QUITO




[EPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Direccion de Gestién de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Tramite No. 754-2007-MODLT de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccién de
Gestion de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 1 de noviembre del
2007, las 11h50.- a) La.solicitud-presentada-el-16-de-octubre.del-200Z-per ADRIANA
HOYOS vy AHDISENO CIA. LTDA., en la que solicita tutela administrativa por la
presunta infraccién a sus derechos de propiedad industrial, retine los requisitos legales
contemplados en el libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se la acepta a
trémite. b) Previo a sefalar dfa y hora para llevar a cabo la diligencia de inspeccion
que se solicita en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha; la parte actora cancele
por concepto de inspeccién la suma de USD 85,00 (ochenta y cinco ddélares de los
Estados Unidos de Norteamérica) valor que se sujeta a la tasa que dispone el ordinal 4
del Art. 1 de la Resolucién No. CD-IEPI-01-82 (Registro Oficial No. 389 de 14 de agosto
del 2001).

Se emite la presente providencia en virtud de la delegacion realizada por la Directora
Nacional de Propiedad Industrial (E) No. 039-2007-DNPI-IEPL. gk &, octubre del
o r ;Pdéuzg d
2007. Notifiquese.- 7 %\tﬁ\s%m?”-?? lj

Bl
Lo .’.-',,/' [j}
A (5‘\ :“a;z;.@m
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! 2 3 ?
. \ruf Loo\ldae s
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g

e o
e g

= XKL SO
Dra. Nathalia Jaramillo Del PozB?:w Fg e
DIRECTORA DE GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS thmrﬂggnms (E)

4 3
En Quito, 0 1 NUV Z[}O-‘ , hotifigué con la providencia que antecede a
ADRIANA HOYOS y AHDISENQ\CIA. LTDA. en la casilla IEPI No, 17. Certifico.-

\ \A

\ A .
Ab. Jz‘glme omez Ortiz
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CORRAL & ROSALES (@\;19' 1P

: ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS ROBLES 653 Y AV. AMATZ{

JULIO CORRAL BORRERO EDIFICIO FROINCO CALISTO, PISO 12

XAVIER ROSALES KUR! CASILLA 17-D3-176

RAFAEL ROSALTS KURI TELEF.: (5932) 259-4144, 256-1706, 256-1707

SANTIAGO PALACIOS CISNEROS 250-3741, 250-3742, 256-3078

MARIA CECILIA ROMOLEROUX A. . TELEFAX: (5932) 250-3743, 2544246

EDMUNDO RAMOS CARDENAS E-MAIL: INFOBCORRALROSALES.COM

MILTON CARRERA PROANO ROSALES@ATTGLOBAL.NET

JANET HERNANDEZ CRUZ WWW CORRALROSALES.COM
QUITG-ECUADOR

SENOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Janet Hetnandez en representacidon de la Sra, ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA.
LTDA., comparezco dentro del tramite de tutela administrativa N° 754-2007 MODLT vy
manifiesto: -
* Adjunto la copia del comprobante de pago de tasa N°{370//( por con—cepto de
Inspecciones realizadas por el IEPI para el gercicio de tnlela administrativa,

Notificactones que me cotrespondan las recibité en el Casillero No. 17 del Insttuto
Ecuatoriano de la Propiedad Industrial correspon iente al Hstudio Juridico Corral & Rosales.

Dra. _]anep’: ez Cruz
Ab;;g’aafi at. 4873




INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
Av. Republica 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador
R u. C 1760013560001

( CLIENIE

4/ CANTIDAD - CONCEPTO
asa: AT

Inspecciones realizadas por ef 1IEP) para el ejercicio :de tutet %Ef%lf%t&ivgj’r}ci&ig:ﬂ?j & $85:00
iTHA'v.f‘xi No

VALOR TOTAL

5 Area, ]
= INFORMACIONADIC!ONAL_N__ ——— in_biﬁu_!.z_m 450
;*r‘ = I il AT T P ‘noo_Dolares*** 54 g1

A VAI.OR EN Llﬂ'ﬁ-ﬁ%ﬂ:’v@_.ﬁ__h
{ PAGO EN:

Doctor Myuricjo Sanchiez Ponce
ngﬁ Director Nacidghal dle rop}bdad Industrial
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CORRAL & ROSALES

) ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS ROBLES 653 Y AV, AMAZONAS

JULIO CORRAL BORRERC EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISC 12

XAVIER ROSALES KURI CASILLA 17-03-176

RAFAEL ROSALES KURI TELER.: (5032) 2544144, 256-1706, 256-1707

SANTIAGO PALACIOS CISNEROS 250-3741, 250-3742, 256-3078

MARIA CECILIA ROMOLEROUX A. . TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFOBCORRALRCSALES.COM

EDMUNDO RAMOS CARDENAS ROSALESBATTGLOBALNET

MILTON CARRERA PROANO
JANET HERNANDEZ CRUZ WWW.CORRALROSALES.COM

QUITO-ECUADOR

SENOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Janet Hernandez en representacion de la Sra. ADRIANA HOYOS vy AHDISENO CIA.
LTDA., comparezco dentro del tramite de tutela administrativa N° 754-2007 MODLT v
manifiesto:

AHDISENGO CIA. LTDA. es titular en Ecuador de los siguientes registros de disefos
industriales:

e Disenio industrial “DINING TABLLE COCO” titalo DI U4-625 de fecha 4 de marzo
de 2004 ’

e Disefio industrial “COCKTAIL, TABLE COCQO” titulo DI 04-626 de fecha 4 de
marzo de 2004

Solicito que las copias de los registros presentadas sean certificadas e incorporadas al
expediente como prueba a favor de mi representada y sean consideradas como pruchas de la
titularidad de los disefios reproducidos y que necesariamente generan confusion y asociacion
en ¢l mercado respecto de su origen y calidad, aprovechamiento ilegitimo del esfuerzo del
creador originario ¥ perjuicios a su titular.

Notificaciones que me correspondan las recibigé en el Casillero No. 17 del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Industrial cotrespogdierte al Estudio Juridico Corral & Rosales.

JHC/P L

RECIBILU




CORRAL & ROSALES WB"
bk

ABOCGADOS
* FRANCISCO ROSALES RAMOS 3 ' ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS

JULIO CORRAL BORRERG EDIFKIO PROINCO CALISTO, PISO 12
XAVIER ROSALES KURI PR i CASILLA 17-(3-176
RAFAEL ROSALES KURI B Y f TELEF.: (5932) 254-14144, 756-1706, 256-1707
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS ) L oo 250-3741, 250-3742, 256-3078
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A. - T TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-1246

- . i H E-MAIL: INFOBCORRALROSALES.COM
EDMUNDO RAMOS CARDENAS 3 ROSALES@ATTGLOBAL NET
MILTON CARRERA PROANC WWIY.CORRALROSALES, COM
JANET HERNANDEZ CRUZ . ) T

QUITO-ECUADOR

SENOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Janet Hernandez en representacién de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA.
LTDA., comparezco dentro del tramite de tutela administrativa N°,754-2007 MODLT
manifiesto:

AHDISENO CIA. LTDA. es titular en Ecuador de los signtentes registros de disefios
industriales:

e Diseno mdustrial “DINING TABLLE COCO” titulo DI 04-625 de fecha 4 de marzo
de 20004 -

¢  Disetio industrial “COCKTAIL TABLE COCO” titulo DI 04626 de fecha 4 de
marzo de 2004

Solicito que las copias de los registros presentadas sean certificadas e incorporadas al
expediente como prueba a favor de mi representada y sean consideradas como pruebas de la
titularidad de los disefios reproducidos ¥ que necesariamente generan confusién y asociacion
en el mercado respecto de su origen v calidad, aprovechamiento legitimo del esfuerzo del
creador originatio y perjuicios a su titular.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto
Fcuatoriano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Juridico Corral & Rosales.

nandez Cruz
5 Wlat. 4873

JHcie
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Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Inte!ectual/ﬁi’//

)

Direccidn Nacional de Propiedad Industrial

TITULO DI 04-625

Cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente sobre Propiedad
Industrial y de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion No 03-322 DNPI.
DP. IEPI., de 06 de octubre de 2003 notificada el 16 de octubre de 2003, se expide
el presente TITULO vy se lo inscribe en Jos folios nimeros 033 y 034 del libro
protocolo del afio 2004, que acredita la concesion por DIEZ ANOS, contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud, del registro del DISENO
INDUSTRIAL, cuyos datos son los siguientes:

No DE SOLICITUD: SDI 03-4425

FECHA DE PRESENTACION: 13 de enero de 2003
DENOMINACION: “DINING TABLE COCO ”
CLASE INTERNACIONAL: 06-01

TITULAR: AHDISENO CIA. LTDA.

Alonso Torres OE 7-12 Edif. Centrum
201, Quito, Ecuador.

DOMICILIO DEL TITULAR:

DISENADOR: Adriana Hoyos de Pérez

APODERADO: Doctor Agustin Salazar Cordova

FECHA DE CONCESION: 04 de marzo de 2004

FECHA DE VENCIMIENTO:  13'de enero de 2013

DESCRIPCION DEL DISENO: El disefio industrial se relaciona con una

mesa que tiene relevancia estética y ornamental, y una apariencia particular que
resulta de la combinacién de su textura, contornos y configuraciones que resultan
en un disefio caracteristico; tal y como se detalla en la representacion gréfica
adjunta.
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REPRESENTACION GRAFICA:

Quito, 04 de marzo de 2004

— Doctor M nch z Ponce
/,9;/7 Director Naci e Pfopigdad Industrial
/&G




Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelsctual

IEP]

Direccidn Nacional de Propiedad Industrial

TITULO DI 04-626

Cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente sobre Fropiedad
Industrial y de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion No 03-323 DNPI.
DP. IEPI., de 07 de octubre de 2003 notificada el 16 de octubre de 2003, se expide
el presente TITULO vy se o inscribe en los folios numeros 035 y 036 del libro
protocolo del afio 2004, gue acredita la concesion por DIEZ ANOS, contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud, del registro del DISENO
INDUSTRIAL, cuyos datos son los siguientes:

No DE SOLICITUD: SDI 03-4426

FECHA DE PRESENTACION: 13 de enero de 2003

DENOMINAGION:
CLASE INTERNACIONAL:

TITULAR:

DOMICILIO DEL TITULAR:

DISENADOR:
APODERADO:
FECHA DE CONCESION;

FECHA DE VENCIMIEN

DESCRIPCION DEL DISENO:

“COCKTAIL TABLE COQCO ”
06-01
AHDISENO CIA. LTDA.

Alonso Torres OE 7-12 Edif. Centrum
201, Quito, Ecuador.

Adriana Hoyos de Pérez
Doctor Agustin Salazar Cordova

04 de marzo de 2004

13 de'enero-de 2013 -

El disefio industrial se relaciona con una

mesa de menor tamafio, que tiene relevancia estética y ormamental, y una
apariencia particular que resulta de la combinacion de su textura, contornos y
configuraciones que resultan en un disefio caracteristico; tal y como se detalla en
la representacion grafica adjunta.
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REPRESENTACION GRAFICA:

Quito, 04 de marzo de 2004
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;/j Director Naci e Propiddad Industrial
/ve




Lo
IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Direccion de Gestion de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Tramite No. 754-2007-MODLT de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual. :

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion de
Gestion de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 5 de diciembre del
2007, las 11h50.- @) En la peticién de Tutela Administrativa, se solicita la proteccién de
Derechos de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor. Habiéndose dirigido la
demanda a la Direccién Nacional de Propiedad Industrial, ésta se pronunciard y tomara
medidas provisionales o definitivas de ser el caso, exclusivamente si se encuentran
infringidos derechos de propiedad industrial. En caso de requerir un pronunciamiento
respecto de los derechos de autor sobre los cuales es propietaria fa actora, debera
solicitar una tutela administrativa ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor y
Derechos Conexos. b) Por fratarse de una materia eminentemente técnica, se requiere
la intervencién de un perito, por io que el peticionario debe cancelar la suma de USD $
$ 200,00 {doscientos dolares de los Estados Unidos de Norteamérica), para el pago de
honorarios por peritaje de conformidad a lo que dispone el ordinal 4.3 del Art. 1 de la
Resolucion No. CD-IEPI-06-163.

Se emite la presente providencia en virtud de la delegagj :‘Qg[ﬁqlézada por la Directora
Nacional de Propiedad Industrial (E) No. 039-2007 KR} -aIEPchw t9 de octubre del
2007. Notifiquese.- SR e
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Dras ia Jaramillo DefPozQ o\ - =+
DIRECTORA DE GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS'ADMINISTRATIVAS (E)

2
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En Quito, 0 7 U\C 20"07 , notifiqué con la providendia que antecede a
ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA. LTDA. en la casiffalE _N‘c’i'.‘“_T? Certifico.-
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CORRAL & ROSALES /Wf%(]

. ABOCGADQS
FRANCISCO ROSALES RAMOS ROBLES 653 Y AV, AMAZONAS
JULIO CORRAL BORRERC - EDIFICIO PROTNCO CALISTG, PISO 12
XAVIER ROSALES KURI CASILLA 17-03-176
RAFAEL ROSALES KURI TELEF.: (5932) 255-§144, 256-1706, 256-1707
SANTIAGO FALACIOS CISNEROS 250-3741, 250-3742, 256-3078
MARIA CECILIA ROMOLERCUX A. | . TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
. Vo E-MATL: INFORCORRALROSALES.COM
DMUNDO RAMOS CARDENAS ROSALES@ATTGLOBAL.NET
MILTON CARRERA PROANO WWW.CORRALROSALES. COM
JANET HERNANDEZ CRUZ : g

QUITO-ECUADOR

SENOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Marfa Cecilia Romoleroux en representacion de la Sta. ADRIANA HOYOS y AHDISENO
CIA. LTDA., comparezco dentro del tramite de tutela administrativa N° 754-2007 MODLT
y manifiesto:

e Adjunto la copia del comprobante de pago de tasa N°144559por concepto de pago de
honorarios por peritaje.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto
Ecuatotiano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Juridico Cotral & Rosales.

(

Maria Cecilia Romoleroux
Abogado Mat. 3321

Ao
IZDECAOT 1551 IEPI . UGOTA
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
Av. Replblica 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador
R.U.C. 1760013560001

R ALOR'UNITARIO |~ VALOR TOTAL
1 Tasa: M1.11
! inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de tutela administrativa $200.00 $200.00
.‘w\%
PR
.
$200.0¢

Propie?ia\
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IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Gestion de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trémite No. 754/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestion de
Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 11 de febrero del 2008, las
10h10.- En virtud de lo solicitado y una vez que se ha dado cumplimiento con el
pago de la tasa correspondiente, sefialada en la providencia notificada el 01 de
noviembre del 2007, mediante comprobante No. 0137046 del 07 de noviembre
del 2007 y en virtud de la solicitud presentada el 16 de octubre del 2007 por
Adriana Hoyos y Ahdisefio Cia. Ltda., en la que solicita tutela administrativa
por la presunta infraccién a sus derechos de propiedad industrial, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad
Intelectual y articulos 91 y siguientes de su Reglamento, esta Direcciéon, en uso
de sus atribuciones, dispone: sefialar para el 13 de febrero del 2008, desde
las 10h00 (diez horas), para que se realice la diligencia de inspeccién
que se solicita en [a Av. Republica E-956 y Av. 6 de Diciembre, en la
ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 5e habilita el tiempo necesario
para la practica de la diligencia de inspeccion a la que asistird el Dr. Wilson Usifia
R., funcionario de la Direccién de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI
para la practica de la diligencia y de ser necesario, de conformidad con el Art.
336, 337 y demdas pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y del
Reglamento a la misma, tome las medidas cautelares, las mismas que tendran
como base el informe preliminar del perito en el momento de la inspeccién. En
esta diligencia se contara con la presencia del 5r. Galo Troya, quien actuara en
calidad de perito designado para el presente tramite. A la parte demandada, se
le concede el término de diez dias para que ejerza sus derechos, contados a
partir de la fecha de notificacion con la presente providencia; ademas debera
sefialar casillero judicial o IEPI donde recibird posteriores notificaciones en la
ciudad de Quito. La notificacién se realiza de conformidad con el Art. 92 del
Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual...*Sg eimite el presente acto
administrativo en virtud de las Resoluciones Nos: 38-2007-DNPI-IEPI y 40-2007-

"/:,’:‘." - -
Del Pozg,

Directora de Oposiciones y Tutelas'ﬂd'mliﬁ:isfﬁgtivas.

enquitoa 1§ 2 FEB. 2008 . notifiqué con la providencia que antecede &
Adriana Hoyos y Ahdisefio Cia. Ltda., mediante boleta depositada en el
casillero IEPI No. 17; vy, a la parte demandada en el momento de realizar la

i

. Alejandra
Secretaria (e

\
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IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Gestion de Oposiciones y Tutelas Administrativas
ACTA DE POSESION DE PERITO.

Trémite No. 754/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestion de
Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 12 de febrero de 2008, las
10h49.- Dentro del presente tramite de tutela administrativa solicitada,
comparece ante la Dra. Nathalia Jaramillo De! Pozo, Directora de Oposiciones Y
Tutelas Administrativas, el Sr. Galo Troya, perito designado en el presente
tramite, quien acepta el cargo y se compromete a realizar el peritaje requerido
hasta la entrega del informe respectivo, € inclusive las aclaraciones 0
ampliaciones que fueren del caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Propiedad Intelectual, su Reglamento y el Estatuto del Régimen Juridico vy
Administrativo de la Funcién Ejecutiva. El perito entregard su informe en el
término de diez dias, contados a partir de fa fecha de inspeccidn. Para constancia
de lo anterior, el perito suscribe con la Directora de Oposiciones y Tutelas
Administrativas.

' Sr. Galo Troya

Dra.
ot .
Perito

Directora de Oposiciones y{=

-~

alia Jaramillo Del%{f

Tutelas Administrativas \%\/
AN f';‘_ i

Ty

s r
4 i
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-
Gesti6n de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Tramite No. 754/07 de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad
Intelectual.

Razén: En la ciudad de Quito a los 13 dias del mes de febrero def 2008, siendo las
10h00, en mi calidad de delegado; procedi a realizar la diligencia ordenada mediante
providencia de 11 de febrero del 2008. Llegué en compaiiia del Sr. Galo Troya, perito
designado para el presente tramite, el Dr. Jorge Luis Carrion, abogado de la parte
actora, ademéas elementos de la Policia Judicial a la direccion sefialada por la parte
actora en su escrito de tutela administrativa. Al ingresar y de conformidad con el Art.
335 de la Ley de Propiedad Intelectual y 92 del Reglamento a la misma se procedio a
notificar, a la persona que nos atendié quien se identificé como la Sra. Alba QOlives, con
la providencia en la cual se ordena la inspeccion, asi también a entregarle una copia de
la tuiela administrativa presentada en contra de Modermueble Cia. Ltda., por la
aparente produccién y comercializacion no autotizada de los Disefios Industriales
contenidos en los titulos Nos. 04-624, 04-623, 04-625, 04-626, al explicarle el motivo
informo en un primer momento accedié y nos acompafio en la diligencia, pero mientras
se desarrollaba la misma iba de a poco obstaculizando junto con’ algunas empleadas
del local, la correcta realizacién de la misma. En el interior del local se encontraba la
Dra. Maria Cecilia Romoleroux quien se identificé también como abogada de la parte -
actora. Con todo, procedimos a la.inspeccion ocutar junto con el perito designado, en
primer lugar el perito designado procedi6 a revisar el local, en el que fisicamente no se
encontré mueble ‘alguno que viole los derechos de propiedad industrial de la parte
actora, pero en el catdlogo usado para vender a los clienies el perito al examinarlo
encontré indistintamente en algunas hojas, fotografias de los -disefos industriales
registrados por la parte actora y mas elementos que debian ser objeto de un mayor
analisis, o cual fue informado por el perito ademas de solicitar que para revisar,
examinar y entregar un informe técnico pericial completo era necesario que dicho
catalogo sea examinado mas exhaustivamente y por tanto si era posible sea agregado
en ese momento al expediente, esto con el fin de no cometer errores en el informe
técnico pericial, y de esta manera verificar si los Disefios Industriales contenidos en los
titulos Nos. 04-624, 04-623, 04-625,:04-626. metivo devesta jutela administrativa iniciada
en contra de Modermuebie Cia. Lidd., estaban siendo, vendidos, ofertados en venta,
comercializados, reproducidos sin la autorizacion de su titular; en ese momento procedi
a redactar el acta de inspeccién, y mientras lo hacia lleg6 el Dr. Danilo Navarrete quien
se identificé como abogado de la parte demandada a quien también se le explico todo
lo que se habia hecho hasta ese momento en la diligencia, y solicité comparecer en el
acta de inspeccion que estaba siendo redactada, en ese momento solicité el catalege
para detallarlo e inventariario de conformidad con lo que establece el Art. 93 del
Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, pero dicho catélogo fue escondido, y
pese a mis varios requerimientos tanto a la Sra. Alba Olives y al Dr. Danilo Navarrete
para que lo entreguen, inclusive bajo las prevenciones de ley, se negaron a hacerlo, lo



cual constituye un desacato a la autoridad. En ese instante la Dra. Maria Cecilia
Romoleroux abrié y saco de-uno de los cajones de uno de los escritorios el catalogo, a
lo cual la Sra.” Alba Olives con algunas empleadas procedieron a forcejear y
posteriormente a agredir a la mencionada doctora y al Dr. Jorge Luis Carrién quien -
trataba de defenderla, por esta razén intervinieron ios miembros de la Policia Judicial
que nhos acompafaban, y pese a tratar varias veces de calmar los animos la actitud
hostil de algunas empleadas y de la Sra. Alba Olives no ceso, inclusive algin momento
pronunciaron improperios en contra de todos los que nos encontrabamos alli, a lo cual
solicité al Dr. Danilo Navarrete que en su calidad de abogado de la parte actora
conmine a su cliente a que se calme y deje continuar la inspeccion, pero el manifesto
que no podia hacer nada y tampoco sabia nada del catalogo, de esta manera no se
permitié continuar con la diligencia, obstaculizando groseramente el trabajo del perito y
nuestro, esto pese a las advertencias y consecuencias legales y de las multas
pecuniarias que pueden establecerse en ese mismo momento tomando para esto lo
establecido en el Art. 340 de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual el perito pudo
realizar medianamente su frabajo, ante lo cual fue practicamente imposible continuar
con la diligencia, por lo que decidimos terminarla por total falta de garantias para
proseguir con la misma. Con todo lo anotado y con fundamento en el Art. 340 de la Ley
de Propiedad Intelectual se impone una sancién de mil dolares a la Sra. Alba Olives,
por haber obstaculizado y dificultado la correcta realizacién de la inspeccion, dicha
muita debe ser cancelada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Las
medidas tomadas, de conformidad con el Art. 339 de la Ley de Propiedad intelectual
pueden ser revocadas, confirmadas o aumentadas en resolucion del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPL. La parte demandada debe contestar a la
presente tutela en el término de 10 dfas contados a partir de la presente fecha. Siendo
las 11h15 minutos nos retiramos de dicho lugar. Para constancia de lo anotado firma:

Delegado IEPI
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POLICIANACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION DE LA POLICIA JUDICIAL
E INVESTIGACIONES

PICHINCHA
JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIAJUDICIALDE ...

Oficio No. 2008-3203-PJP.
Quito, D.M. 13 de Febrero de 2008.

.) Sefora.
Dra. Natalia Jaramillo
DIRECTORA DE GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS.
Presente.- '

- De mi consideracion:

Con el presente me permito remitir a usted, ef parte policial elaborado por el sefior
Chos. de Policia Juan Carlos Verdezoto, referente a la novedad suscitada en la
calle Atahualpa y Av. 6 de Diciembre, especificamente en la empresa MODER
MUEBLE-CIA I.TDA, a dicha diligencia acudieron con fa presencia del Dr. Wilson
Usinia. Dr. Cevallos Mena Santiago y el Perito Galo Troya; a fin de que se digne
disponer lo pertinente de acuerdo a las causas detalladas en el mencionado parte
policial. -

AM

M3 G’ Rodrigo Tamayo Rivera. ERT L LGOTA
oronel de Policia de E.M.C.

JEFE PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA.

Roca-582 y Juan Leén Mera  pjpichincha@yahoo.com Telef. 2550770

2550810
18:55 130272008 |
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Galo Troya G.

Atencion

Mariano Calvache £18-139
Bellavista - Cuito
Feumdor

Quito DM, el 22 de febrero de 2008

Yok +593 2 3332156 \
R |

Cel: +393 4 6126358 L \

hochlanddesigner@webde ; i

RUIC 1710804228601 , 1)

|
1
Ranco del Paciiico fnlador - . \
BLZ: PACHECEG (Swift code} R v (Y
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Kopto dNr 10-1622832-4 \ \ ",

Dra. Nathalia Jaramillo

Directora del Departamento de Gestion

de Oposiciones y Tutelas Administrativas

i’ - instituto Ecuatoriano de Propredad Intelectual
Av. Repiiblica 396 y Diego de Almagro, Edif. Forum 300
En su despacho.-

Estimadoa Dra.

Me dirijo a usted en la calidad de perito conforme la posesién realizada el dia 12 de febrero de
2008 para intervenir en las acciones de tutela administrativa presentadas por ADRIANA HOYQS
y AHDISENO CIA. LTDA. en contra de MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA para manifestarle lo
siguiente:

En la diligencia realizada el 13 de febrero de 2008 al revisar el catdlogo de MODERMUEBLE
COMPANIA LIMITADA constaté que tos muebles ahi fotografiados presentan gran similitud con
fos registros de los disefios industriales y las obras que constan en el catalogo “Catalogue Hi” de
ADRIANA HOYOS.

Constaté que la semejanza entre la cama “Cafe headboard"” de ADRIANA HOYQS, registrada
en el [EP], y una presente en el local de MODERMUEBLE es de magnitud suficiente para provocar
confusion entre los clientes. Para profundizar mi analisis manifesté a los representantes del IEPE mi
necesidad de examinar detenidamente el catalogo de MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA.

Posteriores incidentes irregulares me imposibilitaron continuar revisando el catdlogo de
MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA., por lo que formalmente solicito se me proporcione un
ejemplar de éste catalogo por un tiempo prolongado para ahondar en el analisis necesario, sin
perjuicio de mi ratificacion respecto a la conspicua semejanza entre los muebles cotejados, sobre
todo de la silla “coca side chair” que consta en ambos catalogos.

Att.

Galo Troya G.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Gestion de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Tramite No. 754/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestion de
Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 24 de marzo del 2008, las
08h32.- a) Agréguese al expediente el parte policial presentado e! 14 de febrero
del 2008 por el MSC G. Rodrigo Tamayo Rivera Jefe Provincial de la Policia
Judicial de Pichincha. b) Agréguese al expediente el escrito presentado el 22 de
febrero del 2008 por el Sr. Galo Troya perito designado en el presente tramite.
¢) En virtud de la imposibilidad al realizar la inspeccién ordenada mediante
providencia de 11 de febrero del 2008, y toda vez que el perito designado
requiere del catdlogo de muebles que usa la compafiia MODERMUEBLE CIA.
LTDA. para el peritaje respectivo y posterior entrega de su informe escrito esta
Direccién dispone: c¢.1) Requerir de oficio a la compafila MODERMUEBLE CIA.
LTDA. que de conformidad con el Art. 337 de la Ley de Propiedad Intelectual
presente en el término de diez dias el catdlogo de muebles que usa para la
atencion al cliente y correspondiente elaboracién de sus pedidos. c.2) La
informacion debera ser presentada en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual-IEPI, ubicadas en la Av. Republica 32§~Y\Diego de Almagro,
edificio Forum 300, en la ciudad de Quito. d) Se““emite el presente acto
administrativo en virtud de la  ResolucionsNo. i «39:

Notifiquese.-
}Sajrgé;%—-

Dra. Nathalia Jaramillo Del ﬁdzak;_;;}‘i;
Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas.

EnQuitoa 25 MiF 2007 , notifiqué con la providencia que antecede a
Adriana Hoyos y Ahdiseiio Cia. Ltda., mediante boleta depositada en el
casillero IEPI No. 17; y, a MODERMUEBLE CIA. LTDA. en la Av. Republica
E-956 y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, provincia de
Pichincha.- Certifico.-

Dra. Alejandra Leiva B.
Secretaria

Y Two
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Direccién de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Tramite No. 754/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Direccion
de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 16 de junio del 2008, las
08h32.- a) Agréguense al expediente el escrito y catélogo presentados el 10 de
abril del 2008 por Modermueble Cia. Ltda., en cumplimiento de la providencia
notificada el 26 de marzo del 2008. b) Se dispone que el Disefiador Galo Troya,
perito designado en el presente tramite, en el término de diez dias a partir de la
fecha de notificacién con la presente providencia presente.gl_informe técnico-
pericial correspondiente. . }[,5555

Dra. &lia Jaramillo De! Pozot >
Experta Principal de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Certifico: que la providencia que antecede se notifico el “ 9 JUN. 2008
ADRIANA HOYOS Y AHDISENO CIA. LTDA. en la casilla IEPI No. 17 v a
MODERMUEBLE CIA. LTDA. en la casilla JUDICIAL No. 1211.
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Quito D.M., 26 de junio de 2008
i
§
4
' |
Sefiora Doctora }\ ) K
Nathalia Jaramillo S

Experta Principal de Oposiciones
y Tutelas Administrativas.-
En su despacho.-

Senora Doctora:
Me dirijo a usted en la calidad de perito dentro del tramite N° 754/07/WUR y atencidn a su

providencia de fecha 16 de junio de 2008 en la que se dispone que entregue el informe
técnico pericial correspondiente, adjunto a la presente ¢l informe requerido.

Atentamente,

””JGalo Troya Gonzalez
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Sefiora Doctora \/ ﬂﬂﬂ

Nathalia Jaramillo

Directora del Departamenteo de Gestién de Oposiciones y Tutelas administrativas.-
En su despacho

Sefora Doctora:

Me dirijo a usted en calidad de perito conforme a la posecién realizada el dia 12 de febrera de 2008 para
intervenir en las acciones de tuyela administrativa presentadas por Adriana Hoyos y AHDISENQ CiA. LTDA.
en contra de MODERMUEBLE CIA. LTDA. para manifestarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mis nombres son Galo Alejandro Troya Gonzalez, Cl: 1710804.2.2-8 y comparezco en calidad de perito
en virtud de mis conocimientos y experticia en el drea de disefio industrial, disefio de objetos, analisis
objetual e historia del diserio.

El ohjeto de la pericia es primero determinar la unicidad e innovacion tanto de los muebfes de Adriana
Hoyos como de los de MODERMUEBLE, y segundo determinar el nivel de semejanza entre los muebles de
las dos empresas. '

De conformidad con lo dispuesto por el IEP! concurria las instalaciones de venta de MODERMUEBLE,
constaté la notoria similitud entre varias fotografias del catalogo de la empresa MODERMUEBLE, y la
publicacion de Adriana Hoyos antes mencianada. Constaté la presencia de una cama de conspicua
similitud a la cama “cafe headboard” del catalogo “Catalogue IIi* de Adriana Hoyos. En vista de que fue el
ainico mueble que tuve la oportunidad de revisar fisicamente, su analisis es mas detalfado.

2. GENERALIDADES

FUNCION PRAGMATICA: El uso de un objeto

FUNCION SEMANTICA: Lo que un objeto comunica

FUNCION TECNICA-CONSTRUCTIVA: Materialesy procesos de fabricacion

DIFERENCIAL SEMANTICO: Método de cuantificacian de la semantica de un objeto

PROPORCION:  Relacian entre las principales magnitudes de un objeto {Largo, ancho y altusa)
ARQUETIPPO: “Un arquetipo es el patron ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan.
En 1a filosofia de Platén expresa las formas sustanciales (ejemplares eternos y perfectos) de las cosas gue
existen elernamente en ef pensamiento divino.” - Wipedia.org

Fstos conceptos ayudan a cuantificar la simititud entre objetos, entre mayor coincidencia exista entre sus
funciones y sus proporciones, mayor es la similitud entre dos objetos.

Los margenes de duda son los siguientes:

0% sin margen de duda
1-15% duda sin relevancia
16-45% duda razonable

46-100% resultados inconcluyentes

Un nivel de criginalidad y unicidad de un mueble de 25 %indica que el 75% es de formas y materiales
comunes, tipicas en los muebles de que coinparten la misma funcién. Dos muebles que comparten una
semejanza absoluta del 80°%, y cuyo nivel de originalidad (desviacion de |a forma tipica en el medio)

y unicidad (especificidad respecto al arquetipo) es del 25 % tienen una semefanza redativa del 20 % ({el
80x25{100). £ diferencial seméantico ayuda no solo a comparar objetos, sino también a cuantificar su
originalidad y unicidad. Dentro de la grafica, mayor unicidad tiene un objeto que tiene valores extremos,
objetos e se acercan al arquetipo muestran fineas que tienden al centro. La originalidad se puede leer
como el inverso a la semejanza del diferencial de un objeto con el de otro.

g 2 ; 1 de 11
Jipl. Be's, Galo Troya Gonzalez
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Moderna -+ Tradicional
Acogedora ———t—t—f—+——- Estéril
Salida oo~ Fragil
Liviana bttt Pesada
ARQUETIPO Lujosa -1 barata
Orginica -+t —+-41 Geométrica
Funcional  +———+——4—+—+ Estilizada
Corpérea  bi—t—t—f———4— Linal
Moderna Tradicional
Acogedora Estéril
Sélida Fragil
Liviana Pesada
Lujosa barata
Organica Geométrica
Funcional : Estilizada
Carporea Linal
g('] DIFERENCIALES DE ALTA UNICIDAD
? . Moderna | w f—ti—bjit— Tradicional
Acogedora b=yttt Estéril
salida bttt Fragil
Liviana oo t—i— Pesada
Lujosa poobesbo—pt—t—-4——{ barata
Organica — et Geométrica
Funcional +—f—fg—t——t1—4 Estilizada
Corpdrea I—/%H—%—F—HWH Linal
Moderna  —b———tt——4——t-4 Tradicional
Acogedora b—A—t—igh—-4———+ Estéril
solida bkttt Fragil
Liviana fe bbby —4——4—4 Pesada
DIFERENCIAL TIPICO EN EL MEDIO Lujosa -kttt barata
Orgénica k4 FPNb—A—t——1 Geométrica
Funcional -t~ ;\ }—+—4—{ Estilizada
Corporea it d—i—t—h-i— Linal
0)
- Moderna i#—%-»lq—% it i1 Tradicional
Acogedora i——-Sci—t—d—4--1— Estéril
Sélida [t \wr - Fragil
Liviana p it osd i it Pesada
DIFERENCIAL DE POCA ORIGINALIDAD Lujosa f b ndrmie i fo-] barata
Organica Geométrica
Funcienal 1 Estilizada
Corpbrea tinal
Moderna  b—btedmi-—pat—t-i—+- Tradicional
- Acogedora - ';/!% fgtf Estéril
solida  tAtleddttt Fragil
Liviana — ‘\ f———4-+--—t Pesada
DIFERENCIAL DE ALTA ORIGINALIDAD Lujosa b4 it Tt barata
Organica %—1—%-4:4%—’44——4——! Geométrica
Funcional jpefd—tefrtmt-+—t-i—{ Estilizada
Corpérea &-—{-—-{-—%m—}--;—--%% Linal
2dell

iot, BeS. Galo Troya Gonzalez
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3. ANALISIS DEL PRIMER CASO: CAMA “CAFE HEADBOARD"

He tenido la oportunidad de tener acceso fisico a la cama tanto de Adriana Hoyos, como a la de
Modermueble y dispongo de suficiente informacton para un analisis concluyente:

3.1. Funcidn pragmatica

Tanto Adriana Hoyos como MODERMUEBLE anuncian su producto comao “cama”, sin aclaraciones mas
especificas sobre su funcion -existen camas terapéuticasy otras geriatricas, por ejemplo. De esto concluyo
"que en ambos casos se trata de un mueble de dormitorio de uso general no intensivo, para personas

adultas, de un rango percentil 5-95.

SEMEJANZA DE LA FUNCION PRAGMATICA: 100% (sin margen de duda)

3.2. Funcién semantica

La caracterizacion de la seméntica es por medio de adjetivos tipicamente subjetivos. El diferencial
semantico sa lo realiza en comparacion a otras dos camas; una de ellas de formas tipicas en el medio

(Colineal)y otra de autor {Lomme).

ADRIANA HOYOS “CAFE HEADBOARD”

Moderna
Acogedora
Salida
Liviana
Lujosa
Organica
Funcional
Corpérea

Fotografia tomaca de) catslogo Cataingue [ de Adrizna Hoyos

COLINEAL “HERITAGE”

£
3 P Moderna
£ e Acogedora
§ sélida

T Liviana

Lujosa

Organica
Funcional
Corporea

Fotografis tomada de la pégina web de Lolir

t4— Tradicional
} —Ly fd-4 Estéril
@ﬂi Fragil

t gt Tope=i1 Pesada
4 I p~j+—i-] barata

b
[ vV
1)

L3

—5——«"-% Estilizada
4 Linal

H——{wé-—-!—yi—-i-—?w! Tradicional

bbb b Estérl

fnm fodecdepf—| Fragil

- t— Pesada

e dorfrd - ke —4-+——1 barata
prfor o1 Geomnétrica
poo et -1 Estilizada
gt idt— Linal
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LOMME “LOMME"
Moderna ———-1 Tradicional
Acogedora - ‘ Estéril

g Solida S~ Fragil

H Liviana Pesada

S Lujosa barata
Organica Geométrica
Funcional Estilizada
Corptrea Linal
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H
ko
by
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En vista de la gran similitud entre fas dimensiones, proporciones y materiales utilizados en la cama

de Adriana Hoyos y en la de MODERMUEBLE, el diferencial no varfa para la cama de MODERMUEBLE.
He constatado que la cama de Adriana Hoyos es de madera sélida atamborada, no tuve suficiente
tiempo ni acceso a la cama de MODERMUEBLE, para determinar si ésta esta hecha de madera sélida,
atamborada o no, o se trata de algin prefabricado enchapado. En el breve analisis en el local de ventas
de MODERMUERLE, constaté que los detalles en fas aristas son nitides, por lo que tiendo a pensar, que
también se trata de madera séfida.

Ef diferencial semantico cambia si se trata de prefabricados enchapados, pues en el el séptimo par de
calificativos, 1a forma del mueble vendria a derivar menos de requerimientos pragmaticos y constructivos
(funcionalismo), sino mas bien por la necesidad de seguir un determinado estilo (formalismo). A
continuacidn los dos posibles diferenciales semanticos de la cama de MODERMUEBLE:

MODERMUEBLE “ZANETTE”

4 et T

Madera solida;

8

% s Moderna  fmpedimigrterimb-i—- Tradicional
8 ' Acogedora |——fieckmrfriioni- Estéril

-:—E S6lida ; Fragil

B Liviana Pesada

§ ) Lujosa barata

i§ Organica Geométrica
ag Funcional ¢ Estilizada
-3 - »

= Carpdrea Linal

o w

s g

oo

8 g i Prefabricado enchapado:

238 Maderna  Fdeie i Tradicional
"E“g Acogedora -+ - LobeN—tdedi- EStéril

solida g ) Frégil
Liviana g4 Pesada
Lujosa pr =S4 -+ barata
Organica i—-A4——i—1—F= Geométrica
Funcional ptt-d——itdetoi-4 Estilizada
Corpdrea  f=d=jumtodwtrmi~t-i~1 Linal

Sin embargo, pata el ojo del comprador no entrenado, en la mayoria de fos casos resulta dificil discernir
entre maderas solidas y enchapes bien realizados. Dimensiones y praporciones se trataran en el analisis
de la funcién técnica-constructiva.

SEMEJANZA DE LA FUNCION SEMANTICA: 87,5% (duda sin relevancia)

A 'M/7
& i, Des. Galo Troya Gonzalez
Cl: 1710804228
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3.3 Funcién técnica-constructiva

La cama de ADRIANA HOYOS se ha realizado en madera semidura de seike (seique o tornillo), teiida
ylacada. Los ensambles son internos y fijos, con herrajes en el caso de fos largueros. En vista de que se
trata de un mueble estatico y de que sus efementos constructivos no se encuentran a la vista, resulta
irrelevante detallar mas exactamente métodos de trabajo y acabado de madera.

Fl elemento mas caracteristico de la cama de Adriana hoyos es un tablero de cortezas de coco laminadas,
presente también en la cama de la empresa MODERMUEBLE con coloracion y acabados iguales.

Las dimensiones generales de la cama de Adrfana Hoyos (Queen Size):

NOTA® LAS DIMENSIONES ANOTADAS A MANO SON LAS QUE REALIZE £L DIA 14 DE FEBRERC DEL 2008 EN EL LOCAL COMERCIAL DE
MODERMUEBLE ClA. LTDA. DURANTE LA TUTELA.
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Las dimensiones varian, sobre todo la de la altura total. A parte de esta, las variaciones no son perceptibles \{ ()90
por un comprador comin.

Adriana Hoyos: 125x190x230
MODERMUEBLE: 112x192x230

SEMEJANZA DE LA FUNCION TECNICA CONSTRLCTIVA: 94,3% (duda sin relevancia)
4. ANALISIS DEL SEGUNDO CASO: SILLA “COCO SIDE CHAIR”
Desgraciadamente he tenido accesa fisico tan solo a la silla de Adriana Hoyos. La silla de la linea “Zanette”

de MODERMUEBLE, de supuesta similitud a la primera, tan solo lavien el catalogo de MODERMUEBLE el
dia 14 de febrero, dia de 1a tutela. Esto me impide dar un andlisis técnico-constructivo concluyente.

4,1. Funcién pragmatica

La silla “Coco side chair” de Adriana Hoyos se anuncia sin calificativos especificos dentro de la seccion
“Dining rooms” {comedores} de su catalogo “Catalogue Iit”. La empresa MODERMUEBLE la anuncia su silfa
como parte de |a linea “Zanette”, sin especificar mas su usc. De esto concluyo que se trata en ambos casos
de un mueble de use doméstico, no intensivo, para personas adultas de un rango percentil 5-95.

SEMEJANZA DE LA FUNCION PRAGMATICA: 100% {duda sin relevancia}

4.2_Funcidon semantica

La caracterizacion de la semantica es por medio de adjetivos tipicamente subjetivos. El diferencial
semantico se lo realiza en comparacian a otras dos sillas; una de ellas de formas tipicas en el medio
(Colineal)y otra de autor (Verner Panton).

ADRIANA HOYQS “COCO SIDE CHAIR"

Modemna  b4——+—t——mii—— Tradicional
Acogedora bjt—i—t—it~bt——1 Estéril
sélida gt Frégil

Liviana i Pesada

Lujosa S ——de-bop—+-{—i—4-4 barata

Organica  F=d—t—F>A—t-t~i Geométrica
1

Funcional  pedes-dii +{ Estilizada
Corporea bt dtoberi > -4 Linal

Fotegrafia tomaca del catalogo Catalogue Jl de Adriana Hoyos

=] 6de 11
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COLINEAL “VERSALLES”

Moderna  F——t—td—t—bmt—t-+— Tradicional
Acogedora = Estéril
Sélida et jti—t Fragil
Liviana Pesada
Lujosa barata

" Organica b Geométrica
Funcional Estilizadla
Corpbrea Linal

Fotografia tomada de la paging web de Colineal - www.colineal.com

Moderna W Tradicional
Acogedora |-t Estéril
Sélida bbbt Frégil

Liviana = 4}t~ Pesada
Lujosa b}l barata

Organica pbi—+- Geométrica
Funcional I Estilizada
Corpéarea ftbmb—t-4 Linal

Fotografia fomada de (3 pagina wab  www.vemerpanion.com

En vista de que no he podido examinar lasitla de la empresa MODFRMUEBLE, el diferencial se basa

tan solo en las fotos que tuve oportunidad de tomar de su catalogo el dia de la tutela. En vista de elio,
resulta imposible considerar factores como materiales, colores, dimensiones. El diferencial semantico
que obtengo del analisis de la fotografia de la silla del catilogo esigual al de la silla “Coco side chair” de
Adriana Hoyos,

SEMEJANZA DE LA FUNCION SEMANTICA: 100% (sin margen de duda)

)
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1. Des. Galo Trioya Gonzalez

1: 1710804228



Imégenes escaneadas de planos de produccldn obtenidos de AHDISENC

4.3 Funcidn técnica-constructiva

La silla “Coco side chair” de Adriana Hoyos se ha realizado en madera semidura de seique (seike o
tornillo), teiida y lacada. Los ensambles son internos y fijos. Envista de que se trata de un mueble
estatico y de que sus elementos constructivos no se encuentran a la vista, resulta irrefevante detallar
mas exactamente métodos de trabajo y acabado de madera. No tengo suficientes informacidn sobre el
materlal y la construccién de la silla de ta linea “Zanette” de MODERMUEBLE. .
El elemento mas caracteristico de la silla son 12 varillas cilindricas horizontales y curvas enel espald_,a-r,/
este elemento se encuentra también en el modelo de silla “Zanette” de MODERMUEBLE, en fa similar
coloraciény con similar acabado, pero con 15 varillas. R

e st -

Las dimensiones generales de la silla “Coco side chair” de Adriana Hoyos:
NOTA: LAS DIMENSIONES ANOTADAS A MANO LAS TOME DEL CATALOGO DE MODERMUEBLE €L DIA 1
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4 pE reprero DEL 2008, EN EL LOCAL .
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Adriana Hoyos: 50x65,6x90
MODERMUEBLE: 53x64x95

Las dimensiones varian, sobre todo la de la altura total. No obstante, las variaciones no son perceptibles
por un comprador comdn.

Ya que los procesos constructivos de la madera son muy limitados (en comparacion a los metales, por
ejemplo)y a que las caracteristicas de [as maderas aptas para [a construccion de muebles varian miuy
poco {de nuevo en comparacidn a los metales), y porque el margen de variabilidad dimensional de
objetos de ergonomia critica (objetos que interactian directamente, por fargos periodos de tiempo con
diversas partes de la anatomia humana) en general y de las sillas especificamente, es muy pequefio, la
posible diferencia entre ias funciones técnicas-constructivas es asi misima pequena.

SEMEJANZA DE LA FUNCION TECNICA CONSTRUCTIVA: 90%(duda sin relevancia)

5. ANALISIS DE ORIGINALIDAD Y UNICIDAD

El abjeto de este analisis es determinar, por un lado, hasta qué punto ambos muebles se asemejan a
otros ya existentes y por lo tanto cuanto se desvian de la forma tipica en el medio; y ademas, definir
qué elementos los diferencian del arquetipo, es decir cuales elementos formales son intrinsecas a todo
mueble del mismo tipo.

5.1 Cama “Cafe headboard”

A.Debido a que las dimensiones de los colchones estan normados, y se los adquiere en farmatos
definidos, la variabilidad dimensionan de las camas es muy baja. La cama en cuestion presenta pues
dimensiones tipicas en el medio y ademas proporciones cercanas al arquetipo. (0%)

B. £} material tipico para una cama en el Ecuador es la madera, seguida por el tubo de acero. Ei material de
la cama es tipico en el medio, y cercano al arquetipo, con excepcion del panel de coco. (0%)

C. B panel de coco es el elemento caracteristico de la cama, su uso es eriginal (al menos en el mueble
occidental) tanto en el mercado nacional como internacional, y es lo que le confiere la unicidad a fa cama.
(100%)

NIVEL DE ORIGINALIDAD Y UNICIDAD: 33,3%

5.2 Silla “Coco side chair”

La vasiabilidad formal de las sillas es mayor a la de las camas, en parte porque su uso esta mas
diversificado.

A. La variabilidad dimensional de fas mismas es, sin embartgo, igualmente muy pequena debido alos
requerimientos ergondmicos. La silla en cuestion presenta dimensiones tipicas en ct medio y ademads
proporciones cercanas al arquetipo (0%)

8. En el medio los materiales tipicas para sillas son tres: madera, tubo de acero y plastico. No existen
diferencias marcadas en la percepcion de uno de los tres materiales como mas tipico que otro. La mayoria
de las sillas de comedor de uso doméstica estan, sin embargo, fabricadas de madera. El material de la silla
en cuestion es tipico en el medio y cercano al arquetipo. (03%)

C. £l elemento caracteristico de ka silla son las varillas horizontales del espaldar. Este elemento no tiene -
una innovacion intiinseca. La unicidad de la silla reside en conjunto armonico de formas de todos los .
elementos. Para esta silla resulta mias obvia la derivacién historica de los muebles eurapeos de finalesdel

siglo XIX e inicios del siglo XX (Josef Hoffman, Thonet). (25%) -

NIVEL DE ORIGINALIDAD Y UNICIDAD: 8,3%

9 de 11
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6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Durante el breve tiempo gue tuve para inspeccionar el catdlogo de la empresa MODERMUEBLE, constaté
una semejanza notoria entre varios otros muebles de [a coleccion “Za nette” con muebles del catalogo
“Catalogue llI” de Adriana Hoyos. Entre ellos las siguientes:

Butacén Zanetie, Mesa de comedor, Mesa y esquinero

La pagina web de la empresa MODERMUEBLE presenta la cama “Dakota”, similar a |a que inspeccioné
‘fisicamente y de la cual he hecho un analisis detallado. La pagina web presenta también otros muebles de
conspicua semejanza a otros de Adriana Hoyos:

Caretaker “Dakota”, Sofa set “Dakota”, Coffee table “Crona”

7. CONCLUSIONES

La similitud entre la cama “Cafe headboard” de Adriana Hoyos y la cama que inspeccioné fisicamente
en las instalaciones de MODERMUEBLE es de magnitud suficiente para inducir a un comprador comin,
e incluso a uno experto en el area, a confundir el mueble de 1a primera empresa con el de lasegunda.
Afirmo sin lugar a dudas que ambas empresas comercializan productos iguales.

La similitud entre la silla “Coco side chair” de Adriana hoyos y la silla de la linea “Zanette” que fotografié
del catalogo de la empresa MODERMUEBLE es también de magnitud suficiente para inducira un

comprador comiin a confundir el mueble de una empresa con el de la otra, al menos sila venta se la
realiza en base al catdlogo. e

Las representaciones fotograficas, dentro del catdlogo de MODFRMUEBLE, de los muebles: butacon, miesa
de comedory mesa de sala de la [inea “Zanette”, presentan mucha semejanza a las representaciones
fotograficas respectivas, del catalogo “Catalogue II” de Adriana Hoyos, de los muebles: "Coco
upholstered chair”, "Coco Dining table” y “Coco cocktail table”. Esta semejanza es de magnitud suficiente
como para inducir a un comprador a confundir los muebles de la primera empresa con los de [a segunda,
al menos si la venta se realiza en base al catdlogo.

Las representaciones fotograficas en la pagina web de MODERMUEBLE de los muebles: caretaker, Sofa set
y coffee table “Dakota”, presentan suficiente semejanza a las representaciones fotograficas respectivas
del catilogo "Catalogue lII" de Adriana Hoyos de los muebles: "Coco upholstered chair”, “Coco Dining
table” y “Coco cocktail table”; como para inducir a un comprador a confundir los muebles de la primera
empresa con los de la segunda, al menos sila venta se realiza en base al catilogo yfo pagina web.

/BF? Des. Galo Tioya Gonzatez
/ 1710804228
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8. NOTA DEL 26 DE JUNIO DE 2608 ' Y

£l dia miércoles 25 de junio el IEPt me hizo llegar un catalogo de la empresa MODERMUEBLE. S.A. No estan
presentes en este catafogo ni fotografias de sillas que se asemejen al modelo “Coco side chair” de

Adriana Hoyos; ni fotografias de camas que se asemejen al modelo “cafe headboard” de Adriana Hoyos.
Por esto concluyo que se trata de un catdlogo distinto al que tuve opartunidad de examinary fotografiar
en las instalaciones de MODERMUEBLE S.A. durante la tutela administrativa. La inspeccion de este
catalogo no modifica ni en general los contenidos de este informe, ni en especifico las conclusiones
expresadas en el numeral 7.

= 11 de 1l
Dipl. Des. Galo Traya Gonzalez

Cl: 1710R04228




IEP!
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Gestién de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Tramite No. 754/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestion de
Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 15 de julio del 2008, las
10h22.- a) Agréguese al expediente el informe pericial presentado el 26 de junio
del 2008 por el Sr. Galo Troya, perito designado en el presente tramite, en
cumplimiento de la providencia notificada el 19 de junio del 2008. b) Cdrrase
traslado a las partes con copia dicho informe para que se pronuncien respecto
del mismo, para lo cual se les concede el término de tres digé contados a partir
de la fecha de notificacién con la presente providencia. i R

e et

S 3 SULQ {\ﬁ" ~

1

Dra. Nat aramillo Del Pozo
Experta Principal de Oposicionesy Tutelas Administrativas

6 Ju. 2008
Certifico: que la providencia qug antecede se notifico el a
ADRIANA HOYOS Y AHDISENO CIA. LTDA. en la casilla IEPI No. 17 y a
MODERMUEBLE CIA. LTDA. en la casilia JUDICIAL No. 1211.
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CORRAL & ROSALES 69
ABOGADOS ; ._\b
"FRANCISCO ROSALES RAMOS ROBLES 653 Y AV, AMAZONAS EQ’%QD
XAVIER ROSALES KURE EDIFICIO PROINCC CALISTO, PISO 12
RAFAEL ROSALES KURI CASILLA 17-03-176 Y 13
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS : TELEF.: (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A. i 250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 2544246
EDMUNDO RAMOS CARDENAS E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
MILTON CARRERA PROANO ROSALES@ATTGLOBAL.NET
JANET HERNANDEZ CRUZ WIWW CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR .

Tutela Administrativa N° 754/07 WUR.

SENIORA EXPERTA PRINCIPAL DE OPOSICIONES Y TUTELAS
ADMINISTRATIVAS.-

Maria Cecilia Romoletoux, en calidad de apoderada especial de la Sra. ADRIANA HOYOS
SANTACOLOMA, AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. y AHCORP INCORPORATED,
ante usted compatezco dentro del tramite de tutela administrativa N® 754/07 y manifiesto:

e Adjunto copia de los poderes otorgados a nuestro favor por la Sra. ADRIANA
i HOYOS SANTACOLOMA, AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. y AHCORP
; INCORPORATED, que legitiman nuestra intervencién en el presente trimite. Sus
originales se encuentra debidamente incorporados al protocolo de poderes del IEPI

signados con los nimeros 900, 1007 v 918, respectivamente.

¢ Ratifico en todas sus partes todo lo actuado por la Dra. Janet Hernindez a nombre de
mis representadas en el presente tramite y la autorizo para que con su sola firma,
presente CUantos esctitos sean necesarios enl defensa de sus intereses.

¢ Envirtud de los cettificados de derecho de autor y transferencias que acompaiio, tanto
la Sta. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA como AHCORP ECUADOR CIA.
LTDA. y AHCORDP INCORPORATIED son los titulares de los derechos fundamento
de la presenta accion.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero IEPT N¢ 17, perteneciente al
Fstudio Juridico Corral & Rosales.

a\k/
Maria Cecilia Romoleroux

Abogado - Matricula N° 3321

MeRILL
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COPIA: TERCERA

DE LA ESCRITURA DE:poDER ESPECIAL

OTORGADAPOR:  gp . ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA

A FAVOR DE:
DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y OTROS

ElL:
26 DE OCTUBRE DE 2007

CUANTIA: INDETERMINADA

16 DE MAYO DE 2008

EX POTENTATE LEGIS

NOTARIA
YIGESIMA
CUARTA
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PODER ESPECIAL i
b q@
ity
Otorga:
SRA. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA
A favor de:

DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

CUANTIA: INDETERMINADA
DI 2 COPIAS-J.C.

En la ciudad de Qulto Distrito Metropolitano capital de la

o
R

Republica del Ecuador, hoy vemnte y- seis de octubre del dos mil

Daoctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA,

sicte, ante mi,

comparece al otorgamiento de la presente escritura publica lu

Ly

seiiora ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA, poT Sus propios

derechos. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor

5 de edad. de estado civil casada y domiciliada en esta ciudad de

]'; Quito, a quienes de conocer &loy fe; y dicen que elevan a escritura
@' publica fa minuta que me presentan: SENOR NOTARIO -

Sirvase incorporar en su registro de escrituras plblicas una de la
que conste €l siguiente poder especial f‘Ol’l'[Pme en las mgmentes

clausulass PRIMERA: COMPARECIENTE.-  Comparece al

otorgamiento de la presente escritura piblica la sefiora ADRIANA




sstado civil casada v domcibada en esta ciudad de Quito.
SEGUNDA: OTORGAMIENTO DL PODER.- la sencra
ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA. declara que otorga poder

especial amplio y suficiente cual en devech

)

se requiere a favor de

=

-

Lo doctores Prancisco Rosales Ramos. Navier Rosales kuri, Mana

B

coithin Romoleroux para que €nosd nombre v representacion
acruapde conjunia o separadamente ante cuaiquier autcridad

admimstativa o judicial nacional © extranjera puedan ejercer las

senientes facultades: a) Obiener el registio ¢ inscripeicn de marcas

do productos, marcas de servicio. marcas colecnvas, marcas de
certificacion. denominaciones  de origen. nombres comearciales.
lemas comerciales voosignos distintivos en aencral b)) Obrenel
patenies de invencion, disenos industriales v modelos de uttidad: ¢)
Obtener la mscripeion y regisiro de derechos de autor: d) Obtener
cualquier olra inscripcion © recistro relativo a devechos de
propiedad industnal ¢ intelectual, asi como realizar ¢ celebra
cralquier oo actoy o contralo relativo a los mismos: ) Obtener el
reorsiro e nscripeion de sus renovaciones, transferencias. camlnos

de nombre. fusiones. modificaciones, nuhdades, cancelaciones v

[

Leencias, [ Obtener registios sanilarios v modiicaciones: &
Obtener remistios de productos acraquimicos, pesticidas, productos

crennnrios, produclos agricolas: Iy Representar a la mandante en
coosiciones. reclamos. juicios vacciones admimistrativas, judiciales

v contencioso-admimistrativas, v e vencral, defender judicil

ovtrajudicialmente (odos los derechos de propiedad indusirial ¢

Liielectual con facultad  especial para aceplar  transferencias,

Lansicir, comprometer €l Jleito en arbirros, desistiv del pleiio,

ab.nlver posicionesy defenr al juramento decisorion reaibir la coss

"“*e‘."
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DH.oEBAO AN YALUIVILOW LULER 17 A
NOTARIO luazid
sobre la cual verse el litigio o tomar posesion de ella. Los
mandatarios quedan especialmente facultados para comparecer ante
cualquier autoridad administrativa o judicial, tanto en calidad de
actor como de demandado, contestar demandas, asi como finmar
cualquier documento, escritura publica o solicitud que  sean
necesarios para ¢l desempefio de este ﬁoder con facultad para
sustituir el presente instrumento. TERCERA.- A fravés de este
instrumento los mandatarios quedan especialmente facultados para
otorgar poder a terceras personas en el Ecuador y en el exterior,
con facultad para realizar todas las actividades sefialadas en la
clausula segunda. 'Uste'd “sefior ‘Notario, se servirda agregar las
demas clausulas. de .estilo para la plena validez de la presente
escritura. (fumado) Doctora - Janet Hemandez sz matricula
nimero cuatro mll ochocientos - setenta Y tres, del Colegio de
Abogados de P1ch1110ha - (HASTA AQUI LA MINUTA QUE EL
OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO
SU VALOR LEGAL). Leida que fue la presente escritura al
compareciente por mi, el Notario, se ratifica en ella y firma

conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

(::Ecﬁzomowzﬁilgie\
SRA. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA
CC. \_AFCD}ZS 3D -

"

e, Sefasttde Taldiedss (Fueud
HOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITo

i

viaEsiMa
CUARTA
QuUITO

AQTARLD




Se otorgd ante mi, el veinte y seis de octubre de dos mil ﬂdzhﬁ
siete, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA y don
CERTIFICADA, de PODER ESPECIAL, otorgado por la
<ofiora ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA, a favor del
Doctor FRANCISCO ROSALES RAMOS Y OTROS,
debidamente sellada y firmada, en Quito a dieciséis de
mayo de dos mil ocho. La presente copia ha sido solicitada

por el Estudio Corral y Rosales.- ¢.s.

Do, Sellastidi Valddviess
NATARIO VIGESIMO CUARTO
QuITC

3 -
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NATTARIA

v &

;

Ly i
NDTAMLO

COPIA:
SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE:
PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:
AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

AFAVORDE:  p pRANCISCO ROSALES RAMOS Y/0O OTROS

EL: 13 DE MAYQ DEL 2008

CUANTIA: INDETERMINADA

14 DE MAYO DEL 2008




DR.SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

PODER ESPECIAL

Otorga:
COMPANIA AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

en favor de:

DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

',\

CUANTLA INDETERMINADA
D12 Copms "- JC

En la ciudad de San Francisqo de Qﬁit;), capital de la Republica del
Ecuador, hoy trece de mayo del dos mil ocho, ante mi, doctor
Sebastian VALDIVIESO CUEVA, Notarto Vigésimo Cuarto de
este canton, comparece al otorgamiento de la presente escritura
niblica la sefiora ANGELA MARIA HOYOS SANTACOLOMA
DE CHIRIBOGA en su calidad de Vicepresidenta Ejecutiva de
la compaiia AHCORP ECUADOR CIA.LTDA. segin io
acredita con el nombramiento que usted se servira agregar como

documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad

" ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada y domiciliada en

la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a quien de conocet ,CLG_}L

EX FOTESTATE LzOIB

NOTARIA
viokarda
CUARTA

/ - \(” L,_\_‘}f.”r::x\\




fe: y me solicita que eleve a escritura piblica fa minata
presenta. cuvo tenor es como sigue:. SENOR NOTARIQ .- ¢
mcorporar en su registro de escrituras publicas una de la que's
cl sizwiente poder especial contenido en las siguientes cla

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamieg

HOYOS SANTACOLOMA DE CHIRIBOGA e¢n su caiidadi&e‘
Vicepresidenta Ejecutiva de {a compariia AHCORP ECUADQR
CIALTDAL, segun lo acredita con el nombramiento que usted se
servira agregar como documento habilitante. La comnpareciente 83
de nacionahdad ecuatonana, mavor de edad. de estado civil casada .3
v domicihada en la cwudad de Quito, provincia de Pichincha,
SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE PODER.- La sefion
ANGELA MARIA HOYOS SANTACOLOMA DE
CHIRIBOGA en su calidad de Vicepresidenta Ejecutiva de la
compatia AHCORP ECUADOR CIA.LTDA., ejerciendo la
representacidn legal de dicha compaiiia, declara que otorga poder
especial amplio y suficiente cual en derecho se requicre a favar de
los doctlores Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kurt, Maria
Cecilia Romoleroux, Janet tiemandez C. para que en su nombre y
representacion actuando conjunta o separadamente ante cualguier
autondad admistrativa o jJudicial nacional o extranjera. pucdan S ’
ejercer las siguientes facultades: a) Obtener el registro ¢ mnscripeid
do nmcas de producios, imarcas de serviclo, iarcas colectivas,
marcas  de  cernficacion.  denominaciones de  origen, nombres !
cometaiales, lemas comerciales v osignos disuntivos en general b) i

Obtener patentes de rovencion. diserios mdustriales y modelos de

o 4

utthdad: ¢ Obtencr la mscripeion v registro de derechos de autor;



DR.SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARRIO

d) Obtener cualquier otra inscripcion o registro relativo a derechos
de propiedad industrial e intelectual; asi como realizar o celebrar
cualquier otro acto o contrato relativo a los mismos; ¢) Obtener el
registro e inscripcion de sus renovaciones, transferencias, cambios
de nombre, fusiones, modificaciones, nulidades, cancelaciones y
licencias; f) Obtener registros sanitarios y modificaciones; g)
Obtener registros de productos agroquimicos, pesticidas, productos
veterinarios, productos agricolas; h) Representar a la mandante en
oposiciones, reclamos, juicios y acciones administrativas, judiciales
y contencioso-administrativas; y, en general, defender judicial y
exh‘ajudicialménté.tdef).s los derechos de propiedad industnal e
intelectual con facultad especial para aceptar transferencias,
transigir, comprometcr el p]elto en arbltros desistir del pleito,
absolver poswlones y defem al _}m amento decisorio y recibir la cosa
sobre la cual verse el litigio o tomar posesmn de ella. Los
mandatarios quedan especialmente facultados para comparecer ante
cualquier autoridad administrativa o judi_cial, tanto en calidad de
actor como de demandado, contestar demandas, asi como firmar
cualquier documento, escritura publica o solicitud que, de
conformidad con las leyes de la Republica del Ecuadof, sean
necesarios para el desempefio de este poder con facultad para
sustituir el présenté instrtumento. TERCERA.- A ftravés de este
instrumento los mandatarios quedan especialmente facultados para
otorgar poder a terceras personas en el Ecuador y en el exterior,
con facultad para realizar todas las actividades sefialadas en la
clausula segunda. Usted, sefior Notario, se servird agregar las demas
clausulas de estilo para la plena validez de la presente escritura.

(firmado) Doctora Janet Hernandez, Matricula nitmero

EX POTZSTATE LIOLE

NOTARIA
VIGESIMO

CUARTA

e




aio,us de enero del 2008

Sefiora

Angela Maria Hoyos Santacoloma de Chiriboga
Ciudad.-

De mi conisideracién:

Me es grate comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de
Socios de la'compafiia AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. en sesidn celebrada el dia de
hoy, resolvié reclegirle a usted como VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de la misma
por ¢l perfodo estatutario de tres afios contados desde la fecha de inscripcién de este
nombramiento en ef Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser
legalmente reemplazada,

La representacién legal, judicial y extrajudicial de AHCORP ECUADOCR CIA. LTDA,,

le corresponde al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente Ejecutive, indistintamente. !
Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encueniran detaliados en los articulos
vigésimo primero y vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de 1a Compafiia.

AHDTSERY) COMPATIA LTMITRDA « , Se constituyd mediante escritura Publica de fusién
por absorcién, disolucién anficipada, aumento de capital suscrito y pagado por fusién,
transformacién, cambio de denominacién, cambio de domicilio y reforma integral y
codificacién del Estatuto Social, otorgada el primero de octubre del 2004, ante el
Notario Vigésimo QOctavo del Cantén Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguln, e
inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, con fecha de 04 de julio del 2005.

|
i

Le a

€ consignar su aceplacién zl pie de la presente,

Alentamente, -
iclip /;%(ri ga Chaves
azén: Adepto esignacién de Vicepresidenta Ejecutiva de AHCORP ECUADOR

CASLTIBA. Quito, 208 de enero del 2008, )

Sra. E‘ﬁfrﬁa Hoyos anktf;':ﬁgma de Chiriboga
CC. No. 1747263784 ;

La Compeagifa cambi6 su denominacién por la de AHCORP ECUADOR CIA. LTDA, aument6 su capital y reformé
sus cstatutos mediante Escritura Plblica otorgada el 07 de Septiembre del 2007 ante el Notario
Vigésimo Octavo del Cantén Quito e mscrita en el mismo Canton, ¢l 22 de Dicicmbre def 2007.

Lo cnmeadado “AHDISENO COMPANIA LIMITADA”, vale. Sy
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;cuatro mil ochocientos cuatro mil ochocientos setenta y tres, del ;ﬁrﬁa
Colegio de Abogados de Pichincha.- (HASTA AQUI LA MINUTA o
QUE EL OTORGANTE LA ACEPTA Y RATIFICA EN TODAS
'SUS PARTES, LA QUE, A SU VEZ, QUEDA ELEVADA A
'ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL).

Leida esta escritura al compareciente por mi, el Notario, se ratifica

en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual DOY

FE.—

ANGELA HOYOS SA; TACOLOMA

CC. 770726 37% —7/

. FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA - NOTARIQ
i VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).- !




Se otorgd ante el Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CULVA,
Notario Vigésino Cuarto del Canton Quito el rece de mayo del

dos mil ocha vy en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA

T e CR Tl

CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por AHCORP
ECUADOR CiA LTDA., a favor det Doctor FRANCISCO ROSA-
LES RAMOS Y/O OTROS, debidamente firmada vy seliada en

Quilo a catorce de mayQ del dos mil ocho.-

7

A

) v vicen okl T anctsl a—E
J SOTARIA VIGESIMD CUARTO DE 1D
QUITO SUPLENTE R4
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HUTAHLA
WVIGRSIMOA
CUARTA
QUi

PRIMISIRA

1 s5C ) -
NE LA ESCRITURA iy papron

OTORGADA ! COMPANIA AFTCORD INCTORPORATID

A FAVOR DE: DRCPFRANCISCO ROSALES RAMOS Y /O OTROS

EL: > D QCTURBRE DL 2007

INDITTERMINADA
CUANTIA.

OCTUBRE DEL 2007

gdlfic:o. Wandamp
‘mail:vvaldivieso@andinanet. net




PODLER PSP CIAL

Otorgt:

COMPANIA AHCORP INCORPORATED

en Cavor de:

DI FRANCESCO ROSATED RAMOSY. VL YRS

CUANTIA INDFTERMINADA
- Di 2 Copias - JC

i bo cludad de Sab Francisco de Quito, capital de ta Repablica del
| condon, hoy quince de setubre del dos mil siete, ante i, dostot
Sebastinn Y ALDIVIESO CUEVA, Notaio Vigésimo Cuario du
el camtonn, cotipareee al atorgamicnto de lapresente eseriur
pubhica ol senor Lduardo Janvier Parez Darques, eh s calidad de

i
Preadente v representante lewal  de fa comparifn panisieit

Liic o PYCORPORATI Py, wepin o aerediti can o cerhinceado
des et Publive de Danamit que se adjunta. L compineciente
Ao pneeronahdad ccuatoriin, mayvor de edad de extado el

coatde s dennerhade en I crudad de Quito, a quicn e conveet dos

loo vy e solicitn que cleve @ cecriturit pablica Ta munata que e
presenlii iy 0 lenores comu sivties SENOR NOTARIO.- Sinvase
PO st feuislio de escrituris publicas una de o que conste

cb sroanenic puder capeviid conienido endas sipmientes clausali




PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento
de la presente escritura pablica ¢l seior Eduardo Javier Pérez
Darquea, en su calidad de Presidente y representante legal de fa
compania panameia  AHCORP INCORPORATED, segan o
acredita con el certificado del Registro Publico de Panamé-, que
usted se servira agregar como documento  habilitante. £l
comparecicnle es de nacionalidad ecu'ail{)ria,na;‘ Amiyor de edad, de
estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito.
SEGUNDA: ANTECEDENTE: PODER.- El seiior Lduardo
Javicr Pérez Darquea, en representacion de la companta AHCORP
INCORPORATED, en la calidad antes detatlada, declara que otorga
poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere o
favor de los doctores Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales

]

Kuei, Maria Cecilia Romoleroux pira que e€n su nombre y

fepresentacion actuando conjunta o scparadamente ante cualquier -

autoridad administrativa o judicial nacional o eXtranjera, puedan
gjereer las siguientes facultades: a) Oblener el registra e inscripeion
de marcas de productos, marcas de servicio, marcas colectivas,
neas  de certificacion, denominaciones  de origen, nombres
comercraies, femas comerciales, diseios industriales y nombres de
dominio: b) Obtener patentes de invencion, modelos de Llll“(lél(_l.y
oblenciones vegetales; ¢)  Obtencr I mseripcion’ y registro de
derechos de autor, d). Oblener cualoquicr otra Inscripcion o regisiro
relativo o derechos de propiedad indusivial o intélectoal: asi como -
realizar o celebrar cualquim'.olm aclo o conttalo relativa a los
mismos; ¢) Oblener el registro e inscripeion de sus renovaciones,
mantenimientos,  tansferencias, camhbios de nombie, lTusiones,

modilicaciones,  nulidades,  cancelaciones y hicencias; 1),
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REPUBLICA DE PANAMA . ool

A . b
REGISTRO PUBLICO DE:EANAMA No.580508 ke

EFaNAUA REGISTACPUBLICODERAHAR A REGIS Y ROPURLICODEPAHAMA RECHIS TROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAKA F.Ec.na.n“

NI ELCUBE RN LA AEGS [ROPOBLICTO

PAG. 1
// EBLeUI - //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICI‘TUD 0.7,- 138412

—————————————————————————————— . QUE LA SOCIEDAD @ =Sr—=————===mmo—m——im—o—me——seos
WHCORP  INCORPORATED : e '

bE EHCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 425323 DOC. 405739 DEaDE EL >
LIETE DE MOVIEMBRE DE DOS MIL"DOS , o e 2
- @UE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE _ : '

I QUE 5US DIGNATARIOS SON: . 2-~ : A
PRESIDENTE ' C : EDUERDG PEREZ DARGUEA e
Fresorero N . ANGELAHOYOS DE' CHIRIBOGA'
jCRETAT\IO . ] : ADRIA!‘{A' HOYOS DE PERHEZ

{ QUE LA KREPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA: S I S S
Bl PHESIDENTE EN SU DEFECTO POR AUSENCIA O SIMFLE -INHABILIDAD LA
OSTEMTARA EL SECRETARIO © EL TESCRERU, o

EXPED(GO ¥ FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DJEZ DE SEPTIEMBRE

DEL DOS MIL SIETE A LAS 12:53:_32.,?.?1.

WS RLNAME T VHOHUBLICGREHANAM 2 RECUSTROPUBLICODEPANAMAREGIS THOPUHLICODE PARAMA REGIS T

OTA: ESTA CERTIFICACION. PﬁGO DERECHQS
POR UM YALOR DE B/. 10, 00
COMPROBANTE NO, 07 - 1_33‘1],7‘
NG. CERTIFICADQ: S, ANONIM4 -
FECHA: Lunes 10, Ssptismbre

¢/ ELQUI 17 : : o

Pt MEOOEMAMARMA HEGISY m_n-._,.:zcuum-m.nu% I e L
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Representar a la mandanie en oposiciones, reclamos; juicios Y
acciones administrativas, judiciales y contencioso-administrati vas;

en wpeneral, defender judicial 'y extrajudicialmente todos los

o
-

derechus de propiedad indusinal e intelectual.. Los mandatarios
guedan especialimente facuflados para comparecer ante cualquier
aquionidad administrativa o judicial, tanto en calidad de actor como
de demandado, contestar demandas, asi como frmar cualquier
documento, escritura pablica o solicitud que sean necesarios para el
desempeno de este podcr con [acultad para sustituir el presente
instrumento. TERC ERA - Losm andatalgios quudan especialmente
I PR ER LA -t
Facullaclos para otorgar podu a terceras personas quienes realizaran
lodas las actividades sefaladas en la clausula segunda. U sted, senor
Notario. se servird agregar lus demas cldusulas de estilo para la
plend vn!idcz de la presente  escritura. (firmado) Doctora
Tanet Hlemandez, Matricula numero cualro mil ochocientos cuatro

il ochocientos setenta v tres, del Colegio de Abogados de

Pichincha - (FLASTA AQUI LA MINUTA QUE EL OTO RGANTE

LA ACEPTA Y RATIFICA N TODAS SUS PARTES, LA QU s

A SU VEZ, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON -

TODO  SU  EFEGTO  LEGAL). Lmdd csta escritura v

comparcciente por mi, el Notario, se ratifica en L”c‘l y firmia

conmigo en unidad de acto. de todo lo cual DOY it —

'v(\, ,
SR.EDUARDO ]J\!H R PEREZ DARQUEA
CCoy }1, <42 r{( 50 3
!4 OTARIO
ALDIVIESO uL!-h\ A-N /
ARMADO) DR Sl‘BAbH\\ hY \GES”
e LITO.- (Stgueun setlo).- N | s \

V1GESIMO CUARTO LEQ
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Se otorgd ante mi y en fe de ello, confiero  esta PRIMERA
COPIA CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por la

Compafiia AHCORP iNC‘.ORPORATED-, a favor del Doctor

Francisco Rosales Romo y/o otros, sellada y finmada en

Quito, en la misma fecha de sy otorgamiento,-

7
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INSTITUTO ECUATORIANG D& LA PROPIEDAD
e INTELECTUAL -1EPI-
% DIRECCION NACIONAL DE DERECHQ
IE “ DEAUTOR Y DERECHQS CONEXOS

Do lees DETL ATTOR O AUTORES

o Nombre: ‘ N;léionniidznd:
_JAdrimm Hoves AN TALCOLOMA Colombiana,

Direccidn Alonso de Torres QE712 Ciudad: Quilo Pais:_ Ecuador

Fechia de nacimiento: L de septicmbre de 1964 Fecha de defuncidn: Scpdonimo: _

Aular masica | | Autar fetrn i]

b Nombre: L MNacionalidad:

J Dhrecowdn Ciudad: Pais:
Feehi de nacimiento;_ Fecha de defuncidn: Seuddnimo:
Autor misica | ] Autor lotra [ ]
[TTULARDE LY ORRA
Nombre: AHDISENO CIA, LTDA,
Diveceion; Alonso de Torres BET 12 Ciudad; Quito Pais:__Ecuador
DATOS BE LA OHRA
Timlots):, _ADRIANA HOYOS CATALOGUE T
' . | Obra musical | Litografia 1] Inédila [ ]
‘ ) % Fechu publicacion: diciembre 2006 Escultura || . Planos 1 | Publieadn ™
’ Pintura ] 1 Mapa 1}
Dibujo 1X] Obra [olografica | |
Grabado N Otra:

% ~ —— ——————-

vontenidos en o coldlopo que se adjunta, Es de considerar que cxisten cicrtos mucbies v accesorios gue han sido i

proteeigos anteriorbenle cn olras catilopos inserilos wive la Dircecidn Nacional de Derechos de Autor,

DA OIS, SOLICTEANT

Nowhrer Dra. Maria de los Angeles Lombeyda AL _ Teléfono 25401032
Uriceaiom Ay, £2 de Oclubre 1830y Cordere Cludad:  Quite _ Paist_ Ecuador

Finepresentacion de AFIDISENG CIA. LTRDA, Direccion:

. Alonso de Torees OF 7 o
|

,é cpet é // — ‘,,W ______ . '7

A B B W . ¥ B
I Moy de os Angeles A Firmn y/{
Alatricnk No 370 C AP, T
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Direccion Nacions! de Dereche de Aulor Certificado N® 026669
¢ Derachas Conexng

Tramite N® 000845

La Direccidn Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexcs., en atencion @ la solicitud pressntada
el 21 de mayn ded ano 2007, EXPIDE e cerlificaco da regsiro.

5 | AUTOR{es): HOYDS SANTACOLOMA, ADRIANA (Nacionalidad Catembiana)
‘ TITULAR({es): AHDISEND CIA. LTDA,
CLASE DE OBRA: ARTISTICA (Mublicada)
TiTULO DE LA OBRA: ADRIANA HOYOS CATALOGUE LI

Quito, a OB de juria dol afe 2007

‘/ !
v’-—. {l"‘ - \
7 —
PN ’/ - 'M : I"
Abg Eva Gafcia Carrion L

Diroctora Naciopal de Darecho de Autor
"y Darechos Conexos

£] prasante carbiicad no prejuzga sobre la ndgiralidad e o presectsao para al reyyisfco, o su caracier
steradn, aistice o ciennfen, nf anerca de la autora o fitulandaed de los derechos por pane o
guian solicita la inscripcion. Solamente g le Opl hecho de sy declaracion y de ta idenfidas oot
sphicidnte.
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instituts Ecuatoriane de la Froplsdad Intelactual

IEP]

Direcoion Nacional de Propledad industrial

CERTIFICADOQ DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR Ne. 2209 - JEPT

INSTITUTO ECUATORIAND DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEFL - Dirgccifn
de Modifleaciones 3l Registrs.- Quito, 7 de julio de 2008. Vista le solicitud de Cembio de Nombre
del Timlar No. 22827, preseninda el 18 de junio de 2008 dei registro de Disefio Industrial No 624,
otorpado ¢l 3 doc marzo de 2004; de conformidad con el arfenlo 359 de ln Ley de Propicdad
Intelectoal, en concordancia con lo cstablecido en el Ant. 99 del Reglamenio de 1a misma Ley, por
haber cumplido b2 refirida soliciud con los requisilos legales ¥ reglamentarios, y en ejercicio de 1a
facultad delegads pur la Dircctora Nacional de Prapiedad Industrisl, mediante resolueion No. 643-

. 2007-DNPL-IEPL, expedida ef 31 de ovwbre de 2007, publicada en el registro oficial N7 219 del 26
‘ de ooviembie de 2007, otorga ¢ certificado de cambio de nombre ded tiufar No, 2209, ¥ ordena su
’ inscripeion y marginacién, con los datos siguicnies:
i
DENGOMINACION: COCO S51DE CHAIR
TITUEAR ACTTUAL: AHCORP ECUADOH CTA. LTDA, ]
TITULAR ANTERIOR: AHDISERG ClA. LTDA.
DOAMICILIO: ECUADOGR

ELAg
\&\Ufi'o.y‘,_: v

14)
vl (o

- - REGISTR

S
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instituto Ecustoriano de la Propiedad Inteisctual V[ Wa

Direccién Naclonal de Propiedad Industiial

CERTI¥ICADO DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2208 - IEPI

INSTITUTO ECUATORIAND DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEP], — Dircecifn
e Modlficaciones sl Registro.- Quito, 7 de julio de 2008. Vista la solieitad de Cambio de Nombre
del Tiwlar No. 22826, presentada 1 1B de junio de 2008 del registo de Disefio Indosirisl No 633,
otorgado el 3 de marzo de 2004; de conformidad con el articulo 359 de la Ley de Propiedad
Intelectual, en concordancia con lo estableeido en el Art. 99 del Replamento de Ia misma Ley, por
haber cumplido lu referids solicitud con 1os rmquisitos legales y reglamentarios, y en gercicio de fa
facultad delepgada par lz Directors Nacional de Propicdad Indusiial, medinate resolucién No, 043-
2007-DNPIIEP, expedida el 31 de ottubse de 2007, publicada en el registro oficial N® 219 de] 26
‘ de noviembre de 2007, otorga vl certificado de cambio de nombre del titular No, 2208, y ordena su
inseripeidn y marpinacién, con los datos siguientes:

DENOMINACION: COCO UFHOLSTERED CHAIR

TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADGR CIAL LTI, )
TITULAR ANTERIQR; AlDISERQ CIA. LTDA.

DOMICILICO: ECUADOR

DR. RAMIRO BRITGHUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MODIFICACIONES 51 REGISTRO

LYk




Instituto Ecvatorlano de la Propiedad intsiectusl

. '@m
IEP]

Direccidn Naclonal de Propisdad industrial

CERTIFICADG DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2210 - [EPI

INSTITUTO ECUATORIANG IE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPL - Direcclin
de Moditlcuciones al Registro.- Quito, 7 de julio de 2008, Vist Iz solicitnd de Cambio de Nombre
del Titwlar No, 22828, presentada ci 18 de junio de 2008 del registo de Diseho Industria) No 625,
otorgado el 4 de murzo de 2004; de conformidad con el artioulo 359 de 12 Ley de Propiedad
Intelectund. en concordancia con lo cstablecido en el Ast. 99 del Reglamento de Ja misma Ley, por
heber cumplide 1a seferida solicitnd con los requisitus legales v reglemontarios, y en sjercicio de 12
facultad delegada por 1a Directorae Nacionsl de Propiedad Industrial, mediante resolucidn No. 043-
2007-DMPLIEPL expedidy el 31 de oetulire de 2007, publicads en el registro oficial N® 219 del 26
de noviemabre de 2007, otorga el centificado de eanbio de nombre del titular No, 2210, y ordena su
inseripeidn y marpinacién, con los datws sipuienies:

DENOMINACION: DINING TABLE, COCO

TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.
TITULAR ANTERIQR: AHDISERG CIA. LTDA,
DOMICLLIC: ECUADOR

pELAS
w0 R

¥ LALH G,
Gt T

g‘ﬁﬂ ECU.Q
& \&%\'n LY.

' (:_,_‘,,
DR. RAMIRGBRIO RUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MOBIFICACKINES AL REGISTRO
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INSTITUTO BECUATORIARNG DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - EEPL - Dircecitn
de Modificnesones wl Kegisira.- Quita, 7 de julio de 2008, Visia 12 solicitud de Cambio de Nombre
del Tituler No. 22829, prescotuds €] 18 de junta de 2008 del registro de Disedo Industzis] No 626,
otorgndo el 4 de marro de 2004; de conformidad con el anticulo 359 de la Ley de Propicdad
Intelectaul. en enncordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento de Ta misma 1oy, por
haber cumplido lu referida solicilud con los requisitos legales y replamentarios, y en gjercicin de a
faculind delepada por |a Dircetora Nacienal de Propiedad Industrial, mediante resolucidn No. 043-
2007-INPI-IEPL, expedida el 31 de ortubre de 2007, publicada en ¢l registra oficial N° 219 del 26
de noviembre de 2007, otorga ¢l certificado de cambio de nombre del thalar No. 2211, y ordena su

Inatituto Ecuatorlans de la Propladad Intslectusl

Ex

Direccién Nacional de Propledad ndustrial

CERTIFICADQ DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2211 - JEP1

nseripeidn y marginacion, cot los daes siguientes:

DENOMMNACION: COCKTALL TABLE COCU
TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADOR ClA LTDAL
TITULAR ANTERIOR: AUDISENO Cla, L'TDA,
1DOAUCILI: BECUADOR

G

DR. RAMIRO BRITO RUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MOBIFICACIONES AL REGISTRO

89
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Instituto Ecuaforiano de la Propiedad Intefectual

IEF:

Direutién Nacional de Propiedad tndustrial

CERTIFICADO DE TRANIFERENCIA No. 874 = IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ~ IEPI . ~ Direccién de
Medificaciones ol Reghtro. Quito, 13 de febrero de 2608. Vista la solicitud de transferencia
MNo. 30671, presentada el | de febrero de 2008, del Registro de Marce de Producto No. 879,
otorgado el 11 de febrero de 1958; de conformidad con el articulo 161 v 199 de la Decislén 486 de la
Comision de Y Comunidad Anding, en concordancla con los articulos 279, 281 v 359 de la Ley de
Propledad Intelectunl; por haber cumplide lua referida solicitud con los requisites legales v
reglomentarios; v, en cjercicic de la facultod delegada por el Director Nacional de Propiedad
Industrial, mediante resolucion No. 038-2007-DNPI-IEPRI, expedida el 8 de octubre del 2007,
otorga el Certificado de Transferencla Na. 874, v ordena su inscripcién v marginacién, con los
dotos siguientes: -

o

@

DENOMINACION: ADRIANA HOYO$

TITULAR ACTUAL: AHCORP INCORPORATED
TITULAR ANTERIOR: ADRIANA HOYQS DE PEREZ
DOMICILIO: PANAMA

LA P
R earig Oy,
s %'-E\‘\\" i '0-'\3;’_‘4

DR. RAMIRC BRITO RUIZ
BIRECTOR DE MODIFICAGCIONES AL REGISTRO

an
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Instituto Ecualorisno de la Propiedad Intelectual
A
E>

Direccion Nacionat de Propiedad ndustrial

CERTIFICADO DE RENOVACION No. 3429 — [EP1

INSTITUTO ECUATORIANG DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — TEPL — Dirceeinn de
Modificaciones ul Regis(ra.- Quito, 22 de ahril de 2008, Visia [n solicilud de rennvacion No. 61933,
presentuda ¢l 5 de noviembre de 2007, (el registro de Maren de Servicios Na, 280, oitorgade el 20 de
cicr de 1998, De confinmidad con lo dispues(o en los ariculos 152 ¥ 153 de la Decision 486 e |a
Comision de |z Comunidad Andina, concordantes con low anfentos 212, 213 ¥ 359 de b Ley du
Propicdad Intelectual, unn vez cumplidos fos requisitos legales ¥ reglansentarios, ¥ en cjercicio de In
facultad delegadie por ¢l Direetor Nacional de Mropiedad Indwstrial, wediare resulucion, No, 035
2007-BNPI-IETL, expedida el 8 de octubre de 2000, se OTORGA esie certificado de renovacion y s
arden su inseripeion y marginacion, can los daios signientes:

DENOMINACION: ADRIANA HOYOS
TTTUELAR ACTUAL: AIMCORY INCORTORATED
FRCILA DE VENCENMIENTO: 10 de enero de 2018
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DL RAMIRO BRITORITZ
DIRECTOR DE MOMPICACIONES AL REGISTRO
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DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
. . i

1

_ y TITULG No. DNPI-139-98-MICIP !
ERRR | , : B :
ﬁ}g LA DIRECCION - NACIONAL GDE LA PRORIEDAD INDUSTRIAL .—.
gii Viata 1a solidcitud de reqistro. cond Mombrer Comerelala
?%ﬁ Tramite Mo 7149% del 29 de agosto de 1994 v habisndo
14% cumplido can - todod low requigifum cde leys RESUELVE
?3 REGISTRAR dicho nombre . de acuerdo con - los  datos
Gl 2 glguientes: : : '
{T  DENOMINACION s ADRIANA HOYOS
TITULAR ' s ADRIANS HOYOS DE FEREY
ooOMICILIO : GUAYARUTL . ECLADDR
NACIONALIDAD : Epuatoriana
REPRESENTANTE LEGAL :
APDDERADOD i s DR. MIGUEL FalLOOWT F. )

DEGCRIPCION DEL MOMBRE @ Conshste €0 Lo clerryamit bra ol dan
aDRTaMAa  HOYOS., saeirlta en laliras mayasoulas da dmprren e Con
todas las reservas gue sobee ella sl hacor. '

oulto, 11 de fﬁﬁrﬁro de 1978
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-

Unidad de Oposiciones y Tutelas Administrativas
Resolucién No. 3642 %

Tramite No. 754/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de
Propiedad Intelectual,

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Unidad de
Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 22 de diciembre del 2008, las
10h25.

ANTECEDENTES.~

El 16 de octubre del 2007 ADRIANA HOYOS y AHDISERNO CIA. LTDA., solicita
tutela administrativa por la presunta infraccién a sus derechos de propiedad
intelectual, respecto de los registros de disefio industrial: COCO SIDE CHAIR,
titulo PI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04-623, DINING TABLE
COCO, titulo DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, tituio DI 04- 626 asi también
senala que es titular de los derechos morales y de los derechos patrimoniales de
alguna obras artisticas las mismas que segun el actor estan siendo infringidas
por parte de MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA, al producir y
comercializar productos que imitan los disefios industriales mencionados, por lo
cual solicita una inspeccién en las instalaciones de dicha compafia.

Una vez que se dio cumplimiento con el pago de la tasa correspondiente y de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 333 y siguientes de la Ley de
Propiedad Intelectual y en los articulos 91 y siguientes de su Reglamento,
mediante providencia de 11 de febrero dei 2008, ordend sefialar para el 13 de
febrero del 2008, para que se lleve a cabo la inspeccion en el lugar detallado en
la peticién de tutela. Siendo el dia y hora sefialados se llevé a cabo la inspeccion
ordenada.

El 26 de junio del 2008 el Sr. Galo Troya Gonzalez, perito designado dentro del
presente tramite presenté su informe pericial; el mismo rgue mediante
providencia de 15 de julio del 2008, notificada el 16 de los mismos mes y afio
fue corrido traslado a las partes, concediendo a las partes el término de diez dias
para que se pronuncien al respecto i

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 339 de la Ley de
Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictard
resolucion motivada.

SEGUNDO.- Que en virtud de las atribuciones otorgadas a la Direccion Nacional
de Propiedad Industrial en el Art. 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, es
competente para conocer los procesos de tutela administrativa puestos en su
conocimiento respecto a Propiedad Industrial, por lo que en la presente

g9
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resolucidn no se analizaran las presuntas violaciones sobre derechos de Derecho
de Autor que poseen ADRIANA HOYOS vy AHDISENO- CIA LTDA., que son
mencmnados en la demanda.

TERCERO.- Que en el tramite de este proceso no se ha omitido el cumplimiento
de solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia
valido.

CUARTO.- Que segun [o aportado y comprobado en los archivos del IEPI, la
parte actora es titular de los registros de de los registros de disefio industrial:
COCO SIDE CHAIR, titulo DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04~
623, DINING TABLE COCO, titulo DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, titulo DI
04-626, por lo tanto se comprueba su derecho a interponer la presente accion.,

QUINTO.- Que segln se desprende del expediente, se verifico la existencia de la
infraccion los dereches de los derechos de propiedad industrial de ADRIANA
HOYOS y AHDISENO CIA. LTDA. -

SEXTO.- Que conforme consta del informe pericial presentado se determina que
existe infraccién a los derechos de propiedad industrial de ADRIANA HOYOS vy
AHDISENO CIA. LTDA., respecto de los disefhos industriates COCO SIDE CHAIR,
titulo DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04-623, DINING TABLE
COCO, titulo DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, titulo DI 04-626.

SEPTIMO.- Que el articulo 113 de la decision 486 de la Comunidad Andina
establece que se considerara como disefio industrial la apariencia particular de
un producto que resulte de cualquier reuniéon de lineas o combinacion de colores,
o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracién, textura o material, sin que cambie el destino o flnalsdad de diChO
producto.

OCTAVO.- Que el registro de un disefio industrial confiere a su titular el derecho
a excluir a terceros de la explotacidn del correspondiente disefio. En tal virtud, el
titular del registro tendra derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercic o utilice
comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el disefio industrial.
Ademads el registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca
o comercialice un producto cuye disefio solo presente diferencias secundarias con
respecto al disefio protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

NOVENO.- Que los registros de disefios industriales son documentos que
describen un dibujo o una forma bidimensional o tridimensional que sea original
y susceptible de aplicacion industrial. Abarcan tanto los dibujos como el
estampado de una tela o el dibujo de la cara de una llanta que se consideran
bidimensionales o planos; como las formas tridimensionales como la carroceria
de un carro o la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en su mayoria
los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que aquellas se refieren
principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un problema de caracter
técnico), en tanto que éstos protegen exclusivamente aspectos de forma o
apariencia visual externa que puede ser meramente ornamental, como en este
caso en particular muebles.



DECIMO.- Que con lo anotado se ha verificado la infraccién a los derechos de
propiedad industrial de la parte actora.

DECIMO PRIMERO.- Que por lo expuesto, esta Unidad en ejercicio de sus
funciones, RESUELVE: 1.- Aceptar la accion de tutela administrativa presentada
por ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA. LTDA., en contra de
MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA, 2.- Prohibir a MODERMUEBLE
COMPANIA LIMITADA, fabricar, importar, ofrecer, introducir en el comercio o
utilizar comercialmente productos que incorporen o reproduzcan los disefios

- industriales COCO SIDE CHAIR, titulo DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR,

titulo DI 04-623, DINING TABLE COCO, titulo DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE
COCO, titulo DI 04-626, de titularidad de ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA.
LTDA. 3.- Sancionar a la sefiora ALBA OLIVES, administradora del local de
propiedad de MODERMUEBLE CIA. LTDA. ubicado en la Av. Republica E-956 y Av.
6 de diciembre, en la ciudad de Quito, de conformidad con el Art. 340 de la Ley
de Propiedad Intelectual con una multa de mil délares por haber obstaculizado y
dificultado la correcta r’ealizacic’m de la inspeccion; 4.- Sancionar a
MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA, por la infraccidn a los derechos de
_propiedad intelectual, con una multa de mII ochocientos délares, d4& conformidad

-a lo dispuesto en el articulo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual dicha multa
debera cancelar en el 1IEPI, para lo cual se le concede el término de quince dias
contados a partir de la notificacién con la presente resolucion.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el
Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposicion ante esta
misma Unidad en el término de quince dias; Recurso de Apelacion para ante el
Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince dias; Recurso de
Revisidon para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos
en el Estatuto del Régimen Jurldlco Y Admmlstrativo de la FunC|on EJec:utlva y

Distritales de Io Contencmso Administrativo. Se ergita
administrativo con fundan:lento en la resolucién No.
octubre del 2007.- NOTIFIQUESE.-

En Quito, a ANl 7 notifigué la resolucion que antecede a
ADRIANA HOYOS y AHDISENO CIA. LTDA., en el casillero IEPI No. 17 y a
MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA, en eI casilleroc JUDICIAL No. 1211,
Certifico.- i - .
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