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INTRODUCCION

El objetivo de este Trabajo de Culminacion de Carrera es hacer una clara diferenciacion de lo
que es la falsificacion de marcas, falsificacion de productos y la imitacion marcaria, ya que
son delitos e infracciones que han aumentado alarmantemente en los ultimos afios debido a
varias circunstancias que las veremos en esta investigacion, es muy importante diferenciarlas
ya que en la préactica legal son muy confundidas o vistas por igual, cuando cada una de ellas

tienen distintas sanciones y repercusiones.

Este trabajo consta de 3 capitulos y 2 anexos, en el primer capitulo analizaremos todo lo que
respecta con la propiedad intelectual, es decir los antecedentes historicos para de esta manera
conocer cuando se dieron las primeras normas de proteccion de esta materia, luego
revisaremos la importancia que tiene la propiedad intelectual para la sociedad en general, ya
que como sabemos, gracias a la proteccion de los derechos de propiedad intelectual hemos
conseguido grandes avances tanto en el campo tecnoldgico, econémico y -cultural.
Analizaremos también la division de la propiedad intelectual; los derechos de autor, derechos
conexos, la propiedad industrial, y las obtenciones vegetales, a las cuales las iremos
analizando una por una. Luego de esto conoceremos los organismos que existen para el
fomento y la proteccién de los derechos de propiedad intelectual, asi como también las leyes,
tratados, convenios y decisiones que existen en este campo. A partir de esto revisaremos con
maés detenimiento lo que es la propiedad industrial y cada uno de sus temas, para este trabajo
hemos dividido a la propiedad industrial en signos distintivos y patentes de invencion. En el
capitulo 2 analizaremos lo que es la marca, conociendo su importancia, concepto y como esta
dividida. Como sabemos las marcas son transcendentales en una empresa ya que le
proporciona identidad y ayuda a valorizarla, para ello conoceremos las funciones que cumple

la marca dentro de una empresa, asi como la importancia que tiene el registro de una marca y



Palacios |2

los derechos que confiere, conoceremos la forma en la que podemos registrar una marca, es
decir el procedimiento de registro y como el titular de la marca puede oponerse al registro de
una marca que atente contra sus derechos. Veremos también cdmo podemos renovar el
registro de una marca, y cuando podemos solicitar la nulidad o la cancelacion de un registro.
Ademas en este capitulo analizaremos algo muy importante que tiene que ver con las acciones

administrativas, judiciales y penales que existen en la ley.

Una vez que hemos visto lo que respecta a la marca, estaremos listos para el capitulo tres que
trata sobre nuestro tema central en el cual trataremos de hacer una clara distincion de la
falsificacion de marcas, de productos y la imitacion marcaria. Para lograr aquello iremos
analizando cada una de estas actuaciones que van en contra de los derechos que confiere la
marca, daremos un concepto de cada tema asi como veremos las principales causas que las
provocan y las consecuencias que producen al titular de la marca, al Estado y los

consumidores.

Buscaremos dar soluciones a estos problemas e indicar cuales serian las medidas de control
que se deberian aplicar para intentar reducir éstas actuaciones, asi como de conocer las

sanciones que existen en la ley para cada una de ellas.

Finalmente analizaremos dos casos que se dieron en nuestro pais y que tienen que ver con el

tema central, en donde daremos nuestro punto de vista sobre las sentencias de los mismos.
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CAPITULO |

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Antecedentes de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual protege la expresion de las ideas, innovaciones y creaciones de las
personas, por lo tanto las maneras para proteger a la propiedad intelectual existen desde hace
cientos de afios, tanto asi que el concepto de propiedad intelectual ya se menciona en el
codigo de leyes Judias llamado Shuljan Aruj que significa “mesa preparada”, y que es el
cddigo de conducta mas importante de la religion Judia, creado en 1557 por el Judio Espafiol
losef Karo en donde se sefiala la prohibicion llamada "GNEVAT A DA'AT", que sancionaba

el robo de ideas o conocimientos de las personas.

En la antigliedad la propiedad intelectual no siempre fue respetada y reconocida, tanto asi que
los grandes autores literarios de la antigliedad fueron acusados por plagio, ellos tomaban
obras de otros autores y las sefialaban como suyas, debido a la falta de proteccion que existia,

por ejemplo en Grecia en el siglo V-A.C las obras de Platon se distribuian sin su autorizacion.

“Luego de algunos siglos la cultura Griega, Romana y China, comenzaron a darle la debida
importancia a la proteccion de la propiedad intelectual, y lo consideraron al plagio como
deshonroso y tenian procedimientos para sancionar esta conducta”. (Direccion Nacional de

Derechos de Autor 13)

“Ya en la época de los romanos habia proteccion juridica para los secretos comerciales, si un
tercero le sonsacaba a un esclavo los secretos de su amo, el amo podia entablar una accién

judicial y obtener una indemnizacion equivalente al doble de su pérdida”. (Sherwood 30)
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Pero los avances mas significativos para la proteccion de la propiedad intelectual se dieron en
la Edad Media en donde los soberanos concedian privilegios a los creadores o inventores, con
el objetivo de impulsar el desarrollo de manufacturas, es por esto que el primer derecho
exclusivo que se otorgd fue en el afio de 1427 a Filippo Bruelleschi para proteger un nuevo

tipo de embarcacion.

Afios més tarde del primer derecho exclusivo otorgado, se cred en Venecia en el afio de 1474,
la primera ley de patentes que establecia la obligacion de registrar las invenciones y otorgaba

una proteccion por 10 afios a los inventores o creadores.

Con respecto a las marcas esta practica data de hace millones de afios, “evolucionaron a
partir del entendimiento de que es injusto presentar como propias las mercancias ajenas”
(Sherwood 30) pero fue a finales de la Edad Media cuando surgieron las marcas obligatorias
que identificaban a su fabricante, la primera Ley de Registro de Marcas fue publicada en 1884

en Japon.

En cuanto a Derechos de Autor en el siglo XV tras la invencién de la imprenta en Europa por
Gutenberg se dio origen al Derecho de Autor, y el comienzo de la era tecnoldgica, no obstante

se dice que esta técnica ya habia existido desde hace siglos atras en China y Corea.

Luego de esto “los privilegios mas antiguos que se conocen son los concedidos por la
Republica de Venecia en 1469 por el plazo de cinco afios a Giovanni da Spira quien fue el

introductor de la imprenta en territorio Veneto”. (Lipszyc 30)

Cientos de afios mas tarde en 1710 la Reina Anna de Inglaterra promulgo el llamado “Statute
of Anne”, que fue en ese entonces, la primera norma sobre Derechos de Autor y que contenia
las caracteristicas propias del sistema tal como lo es en la actualidad, y ademas dio inicio al

copyrigth.
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En la Asamblea de 1791 en Francia, dos afios después de la Revolucion Francesa, Jean Le

Chapelier consideraba al Derecho de Autor como:

“El mas sagrado, la mdas personal de todas las propiedades, es el trabajo fruto del
pensamiento de un escritor . . . es justo que los hombres que cultivan el campo del
pensamiento disfruten los frutos de su trabajo; es esencial que durante su vida y por algunos
afos después de su muerte, nadie pueda disponer del producto de su genio sin su

consentimiento” (ctd en Moreno 292)

Con el pasar del tiempo y la necesidad de los Estados de proteger las obras, creaciones e
invenciones de sus nacionales y el acelerado crecimiento econdmico y comercial que existia,
origind que muchos paises desarrollados y en vias de desarrollo se retnan para crear
diferentes acuerdos y convenios, entre los cuales encontramos al Convenio de Paris de 1883
para la proteccion de la propiedad industrial, al Convenio de Berna en 1886 que es un tratado
para la proteccidn de obras literarias y artisticas, ademas de estos se crearon otros convenios,
tratados y acuerdos para la proteccion de la propiedad intelectual que lo veremos en el

desarrollo de este trabajo.

En 1967 tras el Convenio de Estocolmo se funda la OMPI (Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual) que estad dedicada a fomentar el uso y la proteccion de las obras del
intelecto humano, y fue en 1986 que se planted que la proteccion de la propiedad intelectual
debia formar parte del sistema de comercio internacional, y fue en la Ronda de Uruguay que
se cred el texto del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio" (ADPIC), “este acuerdo constituye un intento de reducir las
diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos paises del mundo y de

someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles minimos de
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proteccion que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demas

Miembros de la OMC”. (OMC parr 4)

1.2 Importancia De La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es la rama del Derecho que se encarga de proteger a los autores,
creadores o inventores, de las copias, imitaciones, falsificaciones o el uso sin consentimiento
de sus obras o creaciones, de esta manera se da seguridad y garantia a los autores y creadores
que se esfuerzan cada dia en crear nuevas formas de tecnologia, o realizar obras que seran de
gran aporte cultural para el desarrollo de los Estados tanto en el d&mbito econémico y

tecnoldgico.

El articulo 27 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos con respecto a la propiedad
intelectual sefiala que “toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y
materiales por razon de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea

autora”. (Declaracion Universal de los Derechos Humanos art. 27)

La proteccion a la propiedad intelectual es indispensable para el desarrollo de las naciones y

en nuestra Ley de Propiedad Intelectual se sefiala lo siguiente:

“La proteccion de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnoldgico y
econdmico del Pais, fomenta inversion en investigacion y desarrollo, estimula la produccion
tecnoldgica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden

econdmico mundial” (Ley de Propiedad Intelectual parr. 3)

“La creatividad humana es un vasto recurso nacional para cualquier pais, como el oro en las
montafias, permanecera enterrado sino se alienta su extraccion, la proteccion de la

propiedad intelectual es la herramienta que libera ese recurso” (Sherwood 190)
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La propiedad intelectual es una materia que ha evolucionado muchisimo debido a los
constantes cambios que han existido en la humanidad como el acelerado desarrollo
tecnoldgico y el gran crecimiento industrial debido a que cada vez las personas son mas
consumistas y por lo tanto aumenta el comercio lo que provoca mas competencia entre las

empresas.

En el mundo actual es indispensable la proteccion de estos derechos ya que vivimos en una
sociedad en donde el desarrollo de las ideas originales y el desarrollo tecnoldgico juegan un
papel preponderante en el comercio, y de aquello dependeré el éxito de una empresa; cada dia
vemos que las empresas que tienen un mejor desarrollo en su capacidad de invencion,
innovacion, e investigacion son las que obtienen mayores ganancias y beneficios, por lo tanto
es necesario esta proteccion para que la competencia no copie o imite las invenciones y se

beneficien de la inversion y sacrificio que ha realizado el personal de otras empresas.

“La funcion de los DPI es promover e incentivar el desarrollo intelectual, si no existiera estos
derechos, la competencia no tendria que realizar grandes esfuerzos en “copiar” la
informacién desarrollada y entraria al mercado con bajos costos e ingresos altos,

desincentivando asi la creacion de conocimiento”. (Escobar 12)

Esta proteccion debe ser cada dia mayor para seguir beneficiandonos de todos los avances que
han existido gracias a que las grandes empresas se sienten protegidas e invierten muchos
recursos para desarrollar cada vez mejor tecnologia, aplicada por ejemplo en TVs, juegos de
video, automaviles, celulares, computadoras y otros inventos que nos ayudan a simplificar
cada vez mas las cosas tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida, y que también nos
ayudan a mejorar nuestra salud con medicinas méas efectivas y avances médicos. La
proteccion a la propiedad intelectual ayuda ademas a que los empresarios o inventores puedan

recuperar su inversion y obtener ganancias hasta que termine el plazo de proteccion de la
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patente, esto es muy importante ya que con esas ganancias pueden seguir innovando,
explotando y desarrollando tecnologia, manteniendo asi su crecimiento en el mercado y

ayudando a la economia del Estado.

Las ventajas de conocer y manejar eficazmente las leyes de propiedad intelectual por parte de
los titulares de los derechos hace que las empresas se sientan protegidas y busquen mercados
a nivel internacional logrando asi desarrollarse de una mejor manera y obteniendo éxito ya
que sus productos llegan a mas personas, otra ventaja es que se evitan conflictos ya que antes
de entrar en nuevos mercados, primero revisan que su marca no sea parecida a otra que este

registrada en el mercado al cual estan ingresando, asi se evitan de demandas innecesarias.

Nuestra ley reconoce que una incorrecta proteccion afecta a la economia del Estado “la falta
de una adecuada proteccion a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre
competencia y obstaculiza el crecimiento econdmico respecto de la mas amplia gama de

bienes y servicios que incorporan activos intangibles”. (Ley de Propiedad Intelectual parr 4)

Tenemos los mecanismos adecuados Yy las leyes correctas en cuanto a propiedad intelectual
pero no se las aplica correctamente, y muchas de las veces quedan en la impunidad casos en
los que otras empresas o personas falsifican o imitan productos o marcas, esto desestimula la
invencion y la seguridad de los inventores, en los paises desarrollados existe una mejor
proteccion a la propiedad intelectual, ese es uno de los motivos por los que en esos paises hay
mas patentes de invencion y desarrollo ya que se sienten protegidos e invierten tiempo y

dinero para crear nuevas tecnologias.

Finalmente resaltemos una frase de Robert Sherwood:

“Si la gente parece mas inventiva en los EEUU, Europa o Japén, ello no es un accidente, no
es debido a los genes, a la educacion, o a la inteligencia . . . Cuando un sistema protector

eficaz se haga realidad, aumentara la confianza . . . entonces el habito de la inventiva y la
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creatividad verdadero corazon del sistema de proteccion de la propiedad intelectual, se

esparcird por las mentes de las personas” (191-92)

1.3  Concepto

Antes de dar un concepto general sobre la Propiedad Intelectual, distingamos entre

“Propiedad comun”, y la “Propiedad Intelectual”.

La propiedad intelectual es un derecho que se diferencia y asemeja de la propiedad comdn en

muchos aspectos.

Entre las semejanzas tenemos en que ambas contienen los elementos esenciales de la
propiedad como son la de uso, gozo y disposicion de la cosa o propiedad, y entre las
diferencias tenemos que en la “Propiedad Intelectual” existen los llamados derechos morales
que tienen los autores sobre sus creaciones y que es independiente de los derechos
patrimoniales, esto contrario de la Propiedad comun en que soOlo se tiene el derecho
patrimonial que puede ser prescriptible, comerciable y renunciable en cualquier momento.
Otra diferencia esta en que la propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporea o bienes
intangibles, y la propiedad comin como sabemos recae sobre derechos reales y derechos
personales. Y como ultima diferencia tenemos que la propiedad intelectual es temporal, es
decir que tiene un tiempo limitado para el beneficio de los derechos patrimoniales y que esta
determinado en las leyes el tiempo de duracién, mientras que la propiedad comun es perpetua

0 puede ser alienable o renunciable cuando lo desee su propietario.

Una vez que hemos diferenciado la “Propiedad Intelectual” de la “Propiedad comun”
podemos dar el concepto de lo que es la propiedad intelectual en si, y para ello citaremos los

siguientes conceptos:
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Ernesto Rengifo senala que “la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege

las creaciones intelectuales, dignas de reconocimiento juridico”. (23)

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sefiala que “los derechos de propiedad
intelectual son los que permiten a los creadores o a los titulares de patentes, de marcas o de
obras protegidas por derecho de autor obtener provecho de su obra o de su inversion en la
creacion”. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual pérr.1) En este concepto
encontramos unos de los objetivos de la propiedad intelectual, que es la proteccién de las
obras y creaciones de los titulares de los derechos para de esta manera incentivar a que sigan

innovando y creando nuevas formas de arte, ciencia y tecnologia.

Vistos estos conceptos podemos concluir que la Propiedad Intelectual es un derecho real
intangible que se materializa sobre una cosa corporal, que protege las invenciones, creaciones,
innovaciones y demas formas de creatividad e intelecto de las personas, de manera que los
titulares de esos derechos ya sea el autor, creador o inventor, sean los Unicos que puedan
beneficiarse de su obra o creacion, asi como tener la exclusividad para hacer uso de todos los
derechos que se contemplan en la ley para de esta manera impedir que terceros exploten su

obra o creacién sin su consentimiento.

1.4 Ambitos de Proteccion

La propiedad intelectual en nuestro sistema de Derecho se divide en tres categorias que son:

e Derechos de Autor y Derechos Conexos
e Propiedad Industrial

e Obtenciones Vegetales
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A continuacion se realizard una breve explicacion de lo que son los Derechos de Autor,
Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales y me centraré mas en lo que es la Propiedad

Industrial ya que dentro de esta categoria se encuentra el tema central de este trabajo.
1.4.1 Derechos de Autor y Derechos Conexos

Los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen los derechos tanto morales
como patrimoniales que tienen los autores o creadores sobre sus obras literarias, artisticas o
cientificas, esta proteccion le da la facultad al titular del derecho de realizar el uso exclusivo

de su obra o creacién y prohibir que un tercero explote o utilice la obra sin su consentimiento.

La proteccion a los derechos de autor se aplica para todas las obras del intelecto humano, sin
importar cual fuera su finalidad, modo de expresion o mérito. Lo que principalmente protege
los derechos de autor es la forma en que la obra es expresada o descrita es decir no protege la
forma material o la idea que contiene la obra sino la creatividad o intelecto que fruto de la

imaginacion del autor plasmo en su creacion.

Ademaés el derecho sobre una obra nace y es objeto de proteccion desde el momento de su
creacion o elaboracion, ya que no es obligatoriamente necesario el registro de la obra o el

cumplimiento de alguna formalidad.

El autor o autores de una obra o creacidon seran unicamente las personas naturales; las
personas juridicas podran ser titulares solamente de los derechos de la obra es decir de los

derechos patrimoniales.

En la Constitucion del Ecuador, en el articulo 22 se reconoce el derecho que tienen todas las
personas a desarrollar su capacidad creativa, asi como al ejercicio digno y sostenido de las

actividades culturales y artisticas, como también a beneficiarse de los derechos morales y
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patrimoniales que les correspondan por las producciones cientificas, literarias o artisticas de

su autoria. (art. 22)

Veamos algunos ejemplos de obras o creaciones que protegen los derechos de autor.

a) Libros, folletos, impresos, articulos, novelas, cuentos, poemas, ensayos, guiones
para teatro, cinematografia, television, conferencias, discursos, lecciones.

b) Obras dramaticas y dramatico musicales, las coreografias, las pantomimas y, en
general las obras teatrales;

c) Composiciones musicales con o sin letra;

d) Obras cinematogréaficas

e) Las esculturasy las obras de pintura, dibujo, grabado.

f) Proyectos, planos, maqguetas y, disefios de obras arquitectonicas y de ingenieria;

g) llustraciones, graficos, mapas y disefios relativos a la geografia, la topografia.

h) Programas de ordenador” (Ley de Propiedad Intelectual art. 8)

Contrariamente de lo que acabamos de ver no podran ser objeto de proteccion:

a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operacion o
conceptos matematicos en si; los sistemas o el contenido ideoldgico o técnico de las

obras cientificas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y,

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos,
acuerdos, deliberaciones y dictdmenes de los organismos publicos, asi como sus

traducciones oficiales. (Ley de Propiedad Intelectual art. 10)

En cuanto a la caducidad de los derechos patrimoniales estos duraran toda la vida del autor y

setenta afios después de su muerte, una vez transcurrido este tiempo de proteccion las obras
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pasaran al dominio publico, siempre y cuando se respete los derechos morales que perduraran

en el tiempo.

El autor de la obra tiene el derecho de ceder o vender los derechos patrimoniales de la obra si
es que €l lo desea, pero el nuevo titular deberd respetar los derechos morales del mismo, es
decir usar la obra en los términos en los que se dio la cesidn, sin causar perjuicios al autor de

la obra.

En el articulo 83 de la Ley de Propiedad Intelectual se sefialan los actos que no requieren la
autorizacion del titular de los derechos ni estan sujetos a remuneracion alguna siempre que se

respeten los derechos morales y de entre ellos citaremos algunos ejemplos:

a) La inclusion en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, que se trate de obras ya divulgadas y su inclusion se

realice a titulo de cita o para su andlisis, comentario o juicio critico.

b) La reproduccion de las noticias del dia o de hechos diversos que tengan el caracter

de simples informaciones de prensa, siempre que se indique su origen;

c) La ejecucidn de obras musicales en actos oficiales de las instituciones del Estado o
ceremonias religiosas, siempre que los participantes en la comunicacién no perciban
una remuneracion especifica por su intervencion en el acto;

d) Las lecciones y conferencias dictadas en universidades, colegios, escuelas vy
centros de educacion podran ser anotadas y recogidas por aquellos a quienes van

dirigidas para su uso personal. (art. 83)

En lo que respecta a la transmision de derechos patrimoniales por causa de muerte, estos se
transmiten a los herederos y legatarios del Autor, basandose en las normas del Caodigo Civil

ecuatoriano segun el libro 111 que habla de las sucesiones por causa de muerte.
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En cuanto a esto el articulo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual sefiala que “a la muerte del
autor, el ejercicio de los derechos de reivindicar la paternidad de su obra y oponerse a toda
deformacion, mutilacién, alteracion o modificacion de la obra que pueda perjudicar el honor
o0 la reputacion de su autor; correspondera, sin limite de tiempo, a sus causahabientes”.

(art.18)

Los causahabientes podran ejercer el derecho de mantener la obra inédita o conservarla en el
anonimato o exigir que se mencione su nombre o seudénimo cada vez que sea utilizada

durante un plazo de setenta afios desde la muerte del autor.

Los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales, a

continuacion los revisaremos brevemente.

1.4.1.1 Derechos Morales

Los derechos morales son derechos unicos que protegen la personalidad y paternidad del autor
en relacion con su obra o creacion, estos derechos son inalienables, irrenunciables,

imprescriptibles e inembargables.

Inalienables.-Los derechos no son susceptibles de transferirse a terceros bajo ningln

concepto, es decir que estan fuera del comercio;

e Irrenunciables, El autor no puede disponer el cese de sus derechos, aun sea por
contrato.

e Imprescriptible, La proteccion al reconocimiento como creador de la obra se
mantendran durante el tiempo, contrario a los derechos patrimoniales que tienen un
tiempo determinado.

e Inembargables, Estos derechos no seran susceptibles de embargo bajo ningun

concepto.
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Ademas los derechos morales conceden las siguientes facultades:

e El derecho de divulgacién.- La facultad que tiene el autor de la obra para decidir la
divulgacion o no de su obra.

e Derecho a la paternidad.- El autor tiene el derecho de dar a conocer 0 no su nombre en
la obra, significa que el autor puede optar por el anonimato o a la utilizacién de un
seudonimo.

e Derecho de integridad.- El autor tiene la facultad para impedir cualquier
transformacion, modificacion, o alteracion contra su obra, si esto afecta su reputacion.

e Derecho de arrepentimiento.- El autor puede modificar la obra o retirarla de

circulacién, tras el pago indemnizatorio que deba dar al perjudicado por tal decision.

1.4.1.2 Derechos Patrimoniales

Son los derechos que tienen los autores para explotar econémicamente sus obras y creaciones,

es decir tienen la facultad para autorizar el uso o no de su obra.

El derecho patrimonial es temporal, expropiable, disponible, renunciable, embargable,

exclusivo.

El autor o titular de los derechos patrimoniales puede vender o ceder mediante documento
escrito los derechos patrimoniales de la obra a otra persona o solamente autorizar su uso que
se da a traves de una licencia, en el contrato se debera establecer el tiempo de uso, cobertura y

el valor econémico del mismao.

Derechos Conexos

Los derechos conexos son aquellos derechos que tienen los intérpretes, artistas o ejecutantes
sobre sus trabajos que desarrollan y producen con respecto de una obra originaria que ya

existe, previa autorizacion del titular de la obra original para que su obra sea interpretada o
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ejecutada, luego lo materializan de maneras artisticas y de creatividad diferentes para ponerlas

a disposicion del publico.

Los derechos conexos se derivan de los derechos de autor, y por lo tanto generan derechos
morales y patrimoniales. Segun el Articulo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual define a los
Derechos Conexos asi: “Son los derechos econémicos por comunicacion publica que tienen
los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de

radio difusion”. (art. 7)

Los derechos conexos protegen a los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores y
radiodifusores sobre sus creaciones que provienen de una obra originaria anterior, como por

ejemplo el uso no autorizado, copia o imitacién de las mismas.

La diferencia entre los derechos de autor y derechos conexos esta en que los derechos de autor
protegen a los autores de las obras originarias, por ejemplo la persona que escribié un libro,
mientras que los derechos conexos protegen a las personas que hacen de ese libro una

pelicula, o a las personas que editan el libro y lo publican a disposicion del publico.

1.4.2 Propiedad Industrial

La propiedad industrial es un conjunto de disposiciones que protegen las creaciones
comerciales, invenciones o0 innovaciones y que se otorgan mediante una patente o registro por
parte del Estado a los titulares de los derechos por un tiempo determinado para que puedan

usar o explotar en el campo de la industria y comercio.

Es indispensable que la invencion o innovacién cumpla con los requisitos de patentabilidad
como son: novedad, altura inventiva y que sea susceptible de aplicacion en la industria caso

contrario si no aporta nada no sera patentado.
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La proteccién de los derechos de propiedad industrial estimula la innovacion y la invencion
en el campo de la tecnologia y la industria, ademas garantizan la competencia leal en el
comercio y ayuda a los consumidores a distinguir y elegir cual producto o servicio satisface

mejor sus necesidades.

La propiedad industrial se divide en patentes de invencion y signos distintivos, cada una de

ellas las veremos mas adelante.

1.4.3 Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales

La proteccion a las Obtenciones Vegetales es un derecho que adquiere la persona que obtiene

una nueva variedad vegetal.

“Se protegen mediante un certificado de obtentor otorgado por la Direccién Nacional de
Obtenciones vegetales a todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el
mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la medida que aquel cultivo y
mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal”.

(Ley de Propiedad Intelectual art. 248)

Para que sea susceptible de proteccion la variedad vegetal debe ser nueva, distinta,

homogénea, estable y tener un nombre o designacion genérica para el uso comercial.

e Nueva, que la variedad vegetal no haya sido vendida o entregada a terceras personas
para explotarlo comercialmente.

e Distinta, es decir diferenciarse notoriamente de cualquier otro tipo de variedad que
exista.

e Homogénea, que sea uniforme en sus caracteristicas principales, y que se mantenga asi

durante las variaciones que se den.
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e Estable, debe mantenerse sin alteraciones en el transcurso de cada ciclo, por ejemplo:

en la reproduccion, multiplicacién, y propagacion.

La proteccion de la obtencion vegetal le da al obtentor el derecho de controlar la produccién,
explotacion y venta de la variedad vegetal protegida (semillas o plantas) de tal manera que
una tercera persona(s) necesita su autorizacion para poder hacer uso de la variedad vegetal
(reproducir o comercializar), esta autorizacion se da mediante una licencia que otorga el
titular u obtentor del derecho protegido y por la que debera pagar una regalia.

El obtentor no podra impedir que terceros usen la variedad protegida cuando el uso se realice
en el ambito privado y sin fines comerciales, a titulo experimental o para la obtencion y
explotacion de una nueva variedad vegetal salvo que se trate de una variedad esencialmente
derivada de una variedad protegida. (Ley de Propiedad Intelectual art. 273)

Estos certificados de proteccion tendrdn una duracidén entre veinte a veinticinco afios

dependiendo de los productos o especies protegidas.
Conocimientos Tradicionales

Es el fortalecimiento a la proteccion, rescate y conservacion de la biodiversidad y los
conocimientos tradicionales, asi como de la difusion, conocimiento y debate de los recursos
genéticos y las expresiones culturales de las nacionalidades, pueblos y comunidades

ancestrales.

1.5 Organismos de fomento y proteccion de la Propiedad

Intelectual

Entre los Organismos que se encargan de proteger y velar por el cumplimiento de los

derechos de la propiedad intelectual estan los siguientes:
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1.5.1 OMPI

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) “es un organismo especializado
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema
de propiedad intelectual, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad,
estimule la innovacién y contribuya al desarrollo econémico, salvaguardando a la vez el

interés publico”. (OMPI pérr 1)

La OMPI nacié en 1967 tras la firma del Convenio de Estocolmo con el objetivo de crear
leyes uniformes y globales entre los paises miembros y para administrar los Convenios de
Paris de 1883 para la Proteccion de la Propiedad Industrial y del Convenio de Berna de 1866
para la proteccién de las Obras Literarias y Artisticas que fueron creados anteriormente y que
significan la base fundamental de este Organismo , tiene su sede en la ciudad de Ginebra en
Suiza, actualmente cuenta con 185 Estados miembros, esta organizacion fomenta la
proteccion de la propiedad intelectual y vela por los derechos de los autores y creadores en
todos los ambitos de la propiedad intelectual para que sean reconocidos y retribuidos por sus
creaciones e invenciones, cuenta con la cooperacion y colaboracién de los Estados Miembros

y de otras organizaciones internacionales.

Ademas presta asistencia juridica y técnica en distintos ambitos, controla el cumplimiento de
los derechos establecidos en las leyes, dispone con sistemas mundiales para el registro de
marcas y patentes y para las diferentes areas de la propiedad intelectual y cuenta con un

Centro de Arbitraje y Mediacion para las controversias de propiedad intelectual.

Entre las normas méas importantes que la OMPI esta encargada de administrar y que son de

nuestro interés conocer estan las siguientes:

e Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
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e Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.

e Convenio de Marcas de Fabrica y de Comercio

e Tratado sobre el Derecho de Marcas

e Tratado sobre el Derecho de Patentes

e Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas

e Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacion Internacional de los

elementos figurativos de las marcas.

1.5.2 Comunidad Andina de Naciones

El Acuerdo de Cartagena hoy llamado como Comunidad Andina de Naciones nacié el 26 de
mayo de 1969, conformado por cinco paises sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, y Pert) quienes firmaron el Acuerdo con el proposito de promover el desarrollo
equilibrado y armonico de los paises miembros, mejorar el nivel de vida de sus habitantes
mediante la integracion econdémica y social, e impulsar la participacion en el proceso de
integracion. De esta manera se puso en marcha el proceso de union y cooperacion,
actualmente son 5 los paises miembros de este acuerdo ya que Venezuela se adhirié a este

tratado en 1973 y Chile se separ6 en 1976.

En cuanto a propiedad intelectual la Comunidad Andina cre6 varias decisiones 0 normas que
prevalecen sobre el derecho de los Estados miembros y regulan las relaciones entre estos
paises ya que como sabemos su proteccion es importante para el avance y el desarrollo

econdmico, tecnoldgico y cultural de la regidn, y entre las mas importantes estan:

e La Decision 344: Régimen comun sobre propiedad industrial, este régimen fue

sustituido por la Decision 486.
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e Decision 486: Nuevo régimen comun sobre propiedad industrial.
e Decision 345: Régimen comun de proteccion a los derechos de obtenciones vegetales.
e Decision 351: Régimen comun sobre derechos de autor y derechos conexos.

1.5.3 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el 6rgano encargado de regular,
administrar y controlar la aplicacion de las leyes de propiedad intelectual en nuestro pais. Fue

creado a partir de la Ley de Propiedad Intelectual que entr6 en vigor el 19 de mayo de 1998.

“El IEPI es el organismo administrativo competente que tiene como mision apoyar,
promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los
derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual y en los
tratados y convenios internacionales aceptados por el Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de
las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberan conocerse por la Funcién

Judicial”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 3)

Este organismo tiene autonomia administrativa, econémica, financiera y operativa, y debe

cumplir con las siguientes finalidades
a) Propiciar la proteccion y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.
b) Promover y fomentar la creacion en todos los ambitos de la propiedad intelectual.

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

establecidos en las leyes. (Ley de Propiedad Intelectual art. 346)

Entre los organos que forman parte del IEPI ademas de su Presidente y Consejo Directivo

estan:



Palacios |22

e EI Comité de la Propiedad Intelectual;
e La Direccion Nacional de Propiedad Industrial;
e La Direccion Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; Y,

e La Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales.

El IEPI es el ente encargado de administrar y proteger la propiedad intelectual en nuestro pais

y lo hace a través de la Ley de Propiedad Intelectual que lo veremos més adelante.

1.6 Leyes, Convenios, Decisiones y Normas que regulan a la

propiedad intelectual

Como vimos anteriormente en los organismos que protegen la propiedad intelectual existen
muchos cuerpos normativos que regulan a la propiedad intelectual, pero para el motivo de este

trabajo me centraré en los mas importantes y que van acorde al tema central.
1.6.1 Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial

El Convenio de Paris fue creado el 20 de marzo de 1883, este fue el primer tratado
internacional para la proteccién de la propiedad industrial, con ello se logré que los creadores
e inventores puedan obtener la proteccion sobre sus derechos en todos los paises que

conforman la unién ya que establecia normas comunes para todos los miembros.

Desde 1883 este convenio ha sufrido constantes revisiones y modificaciones pero en el afio de

1979 fue reformado por ultima vez.

El Convenio de Paris protege y regula las patentes, invenciones, marcas, los dibujos y
modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, indicaciones

geograficas y también establece normas de represion contra la competencia desleal.
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Las disposiciones del Convenio de Paris se dividen en tres categorias que son: el trato

nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.

Trato Nacional.- Los Estados miembros del convenio tendran la obligacion de conceder
proteccion a los titulares de los derechos de los demas Estados contratantes en la misma

manera que le conceden a sus nacionales.

Derecho de Prioridad.- Los solicitantes de los paises que formen parte del convenio tendran
un derecho de proteccion que variara de 6 meses (marcas) a un afio (patentes) para solicitar el
registro de sus derechos en un pais miembro, a partir de la primera solicitud presentada en su
pais de origen, tal solicitud sera considerada como si hubiese sido presentada el mismo dia

que la primera solicitud.

Las normas comunes.- Establecen reglas para los paises miembros en cuanto a los temas
sobre propiedad industrial como patentes, marcas, disefios industriales, nombres comerciales,

y contra la competencia desleal.

1.6.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC)

El ADPIC fue creado por la Organizacion Mundial del Comercio en el afio de 1994 y entr6 en

vigor un afio después, tiene vigencia en todos los Estados miembros.

En este acuerdo se establecen los principios basicos sobre la existencia, alcance, ejercicio y
proteccion de la propiedad intelectual que busca que exista una armonizacion entre los
sistemas de propiedad intelectual de los paises miembros para de esta manera lograr una

mejor relacion en el comercio internacional.
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El acuerdo estd conformado por los principios fundamentales del Convenio de Paris que

vimos anteriormente, del Convenio de Berna para la proteccion de los derechos de Autor y del

Convenio de Roma para la proteccion de las Obtenciones Vegetales.

El acuerdo esta conformado de 7 partes:

Parte I: Sefiala las disposiciones generales y principios basicos.- Obligaciones de las
partes contratantes.

Parte Il: Las Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual (Derechos de autor y derechos conexos, Marcas de fabrica o de
comercio, Indicaciones geograficas, Dibujos y modelos industriales, Patentes,
Esquema de trazado, Proteccion de la informacion no divulgada y Control de las
practicas anticompetitivas en las licencias contractuales).

Parte I11: Observancia de los derechos de propiedad intelectual.- Los gobiernos deben
asegurarse de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual y sancionar a los
que incumplan las leyes para evitar que vuelvan a cometer los mismos delitos.

Parte 1V: Adquisicion y mantenimiento de los derechos.- Los miembros deberan
mantener los procedimientos y tramites para la obtencidn del registro en periodos
razonables, asi como para la oposicion, renovacion y cancelacion.

Parte V: Prevencion y solucion de diferencias entre los Estados miembros.

Parte V1. Disposiciones transitorias

Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales.

1.6.3 La Ley de Propiedad Intelectual

Es un conjunto de normas creado en el afio de 1998, y que tuvo una nueva codificacién en el

afio 2006, la Ley de Propiedad Intelectual sefala que “el Estado reconoce, regula y garantiza
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la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la comision
de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador” (Ley de

Propiedad Intelectual art. 1)
Este conjunto de leyes esta formado por 5 libros que regula los siguientes temas:

e Libro 1.- Derechos de autor y derechos conexos.

e Libro 2.- Propiedad Industrial.

e Libro 3.- Las obtenciones vegetales.

e Libro 4.- Competencia desleal (Actualmente la Competencia desleal fue derogada de
la Ley de Propiedad Intelectual por la Disposicion décimo segunda de las
Disposiciones Reformatorias y Derogatorias de la Ley Orgéanica de Regulacion y
Control del Poder de Mercado. Los articulos siguientes que se encuentran en el
mismo libro y que tratan sobre la Proteccion y Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual contintan en competencia del IEPI.

e Libro 5.- La Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

1.6.4 Régimen Comun de Propiedad Industrial, Decision 486.

El Régimen Comun sobre Propiedad Industrial llamado inicialmente como Decision 344 entr
en vigor el 1 de Enero de 1994, este régimen regulé primeramente los siguientes temas de

propiedad industrial:

« Las patentes de invencion
« Dibujos industriales
« Modelos industriales

« Secretos industriales
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« Marcas (requisitos, procedimiento de registro, derechos conferidos por la marca,
cancelacion, nulidad y caducidad del registro),

« Modelos de utilidad

« Lemas y nombres comerciales

« Denominaciones de origen

« Otras disposiciones complementarias.

Este régimen luego fue sustituido por la Decision 486 que veremos a continuacion:

El nuevo Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, fue creado el
14 de Septiembre del 2000 y entré en vigencia el 1 de diciembre del mismo afio mediante la

Decision 486, sustituyendo asi a la Decision 344 expedida en el afio 1993.

Este nuevo régimen fue creado para adecuarse al ADPIC y se diferencia del régimen anterior
porque ademas de los temas que vimos anteriormente en la Decisién 344 se incorpora las

siguientes normas y aspectos:

e Trato Nacional, “Cada pais miembro concedera a los nacionales de los demas miembros
de la Comunidad Andina, de la OMC y del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales”. (Decision 486 art. 1)

e Trato de la Nacion mas Favorecida “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda un pais miembro a los nacionales de otro pais de la CAN se haré extensiva a los
nacionales de cualquier miembro de la OMC o del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial”. (Decision 486 art. 2)

e Del Patrimonio Biol6gico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales, se concedera

protecciéon a la propiedad intelectual siempre y cuando se salvaguarde y se respete el
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patrimonio genético y bioldgico, asi como los conocimientos tradicionales de sus
comunidades indigenas, afroamericanas o locales. (Decision 486 art. 3)

e De Los Esquemas De Trazado De Circuitos Integrados.

e En la Decision 486 contrario a lo que establecia la Decision 344 que senalaba que “no
seran patentables las invenciones relativas a los productos farmacéuticos que figuren en
la lista de medicamentos esenciales de la OMS” (art. 7), en este nuevo régimen no existe
ninguna excepcion respecto a la patentabilidad de los medicamentos.

e En este régimen se hacen algunos cambios con respecto a las marcas sobre todo a las
marcas reconocidas o de alto renombre.

e Se incorpora las medidas cautelares, medidas de frontera, medidas penales que

beneficiaran el control y la lucha en contra de la pirateria.

Ademas se regula sobre los actos de competencia desleal en la propiedad industrial dando una

mejor protecciodn a los secretos industriales.

1.7 La Propiedad Industrial

Como lo vimos anteriormente la propiedad industrial protege las patentes de invencion,
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, nombres y lemas comerciales,
denominaciones de origen Yy las apariencias distintivas mediante el registro o patente otorgado
por la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual con la finalidad de que el creador o
inventor por un tiempo determinado pueda usar, explotar y prohibir el uso sin su

consentimiento de su invencion o creacion.
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1.7.1 Division de la Propiedad Industrial

Para entender de una mejor manera a la propiedad industrial la dividiremos en signos
distintivos y patentes de invencion.
e Signos distintivos que comprende:
o Marcas
o Nombres comerciales
o Lemas comerciales
o Apariencias distintivas
o Denominaciones de origen
e Patentes de invencion :
o Patentes
o Los disefios industriales
o Modelos de Utilidad
Hemos hecho esta division para diferenciarlas de una mejor manera ya que aunque todas ellas
forman parte de la propiedad industrial como lo veremos, los signos distintivos se registran en

cambio que las patentes de invencién como su nombre lo indica, se las patentan.
1.7.1.1 Signos distintivos

Los signos distintivos son las formas, figuras, modelos que utilizan las empresas y
establecimientos para distinguirse de las demas y hacerse conocer en el mercado de manera

que sea mas atrayente para los clientes.

El objetivo principal de los signos distintivos tal como su nombre lo indica es tratar de
diferenciar los productos o servicios que comercializa una empresa de los productos o
servicios que comercializa otra u otras empresas, ya que en un mercado competitivo existen

una gran variedad de productos y servicios similares en cuanto a utilidad de los mismos, pero
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si el consumidor le atrae la marca o le interesa la calidad y las caracteristicas externas del
producto seguramente preferird los que tengan mayor prestigio, confianza o simplemente le

agrade mas por como se ven.

En la mente de los consumidores al momento de elegir un producto siempre tendra prioridad o
preferencia los productos conocidos o que sean de una marca 0 nombre que goce de su
confianza por la calidad y caracteristicas Unicas de los mismos o simplemente porque han
visto continuamente la publicidad de la marca, es por eso que es tan fundamental para una
empresa hacer conocer su marca y ganarse la confianza y seguridad de los consumidores por

la calidad de su producto.

Los signos distintivos pueden ser marcas, nombres comerciales, lemas, apariencias distintivas

0 una denominacion de origen y que las analizaremos una por una a continuacion.

1.7.1.1.1 Marcas

Las Marcas son signos que permiten individualizar o distinguir los bienes o servicios que

ofrecen las empresas en el mercado.

La OMPI sefiala sobre la Marca que:

“Es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o
proporcionados por una persona 0 empresa determinada. El sistema ayuda a los
consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su caracter y calidad,

indicados por su marca uinica, se adecuia a sus necesidades”. (OMPI parr 1)

La finalidad como lo dijimos antes es diferenciar los productos o servicios de una y otra
empresa ya que una marca proporciona identidad y ayuda a valorizar a una empresa que gana

clientes cuando una marca goza de garantia, confianza y calidad.
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Las funciones de la marca son:

e Funcion Distintiva

e Funcion de identificacion del origen de los bienes y servicios
e Funcion de Garantia de la calidad

e Funcion Publicitaria

e Funcion Competitiva

e Funcidon de Proteccion del titular de la marca

A cada una de ellas las analizaremos en el siguiente capitulo.

El registro de una marca confiere derechos exclusivos a sus titulares quienes pueden impedir
que terceros utilicen la marca o la imiten sin autorizacion, su correcta proteccion ayuda a que
exista una competencia leal en el mercado y que los consumidores puedan elegir y diferenciar
entre los productos o servicios mas convenientes y beneficiosos para ellos, este importante e
interesante tema lo continuaré analizando mas a profundidad en el capitulo 1l en donde
veremos todo con respecto a la marca y la importancia que tiene, ademas de ser la base

fundamental del tema de este trabajo.

1.7.1.1.2 Nombres Comerciales

Los Nombres Comerciales son signos o denominaciones utilizados por personas naturales o
juridicas que permiten identificar o distinguir a una empresa o establecimiento de las demas.

Los nombres comerciales son puramente distintivos, perceptibles y susceptibles de
representacion grafica que buscan distincion y popularidad en el publico, ya que un nombre
comercial que tenga un gran nivel de confianza, honestidad, prestigio y fama entre sus
clientes gozara de gran aceptacion y logrard mantenerse en el comercio por mucho mas

tiempo obteniendo mejores beneficios econémicos.
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La Ley de Propiedad Intelectual sefiala que ‘“se entenderd por nombre comercial al signo o
denominacion que identifica un negocio o actividad econémica de una persona natural o
Juridica”. (art. 229)

El objetivo de la proteccion de los nombres comerciales es otorgar un derecho exclusivo al
titular de la empresa 0 negocio para que el nombre de la empresa no pueda ser utilizado o
imitado por otra persona natural o juridica ya que podria ocasionar confusion o error a los
consumidores, esta proteccion se otorga sin la necesidad de registro siempre y cuando no
incumpla con lo establecido en las leyes y su uso sea publico, continuo y de buena fe en el
comercio por al menos seis meses, pero si el titular de la empresa o establecimiento lo desea
para asegurarse Yy evitar inconvenientes legales podra registrar el nombre comercial en la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial.

Aqui encontramos dos diferencias con respecto a la marca, en cuanto a que para ser el titular
de una marca es obligado registrarla, en los nombres comerciales con el sélo uso su titular ya
obtiene su proteccion, otra diferencia estd en que las marcas protegen los productos y
servicios en cambio los nombres comerciales protegen los nombres de los establecimientos y
empresas.

Los nombres que se utilizan para los comercios son por lo general nombres de fantasia como
por ejemplo “Lacoste” o “Black Berry”, otras personas utilizan para sus empresas sus propios
nombres como por ejemplo “Almacenes Juan Eljuri” o “Giorgio Armani”, también utilizan
palabras que describen el objeto o actividad que realiza la empresa o establecimiento ejemplo
“Farmacias Fybeca” o “Garcia y Lopez Asesores Juridicos”.

En la Decision Andina 486 encontramos los motivos por los cuales no podra registrarse como
nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) Cuando el signo o nombre sea contrario a la moral o al orden publico;
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b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el
publico sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro
aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre.

¢) Cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el
publico sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o
servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. (art. 194)

La proteccién de los nombres comerciales terminara o se cancelard en el caso de que la

empresa cese sus operaciones o por la clausura del establecimiento por mas de seis meses.

1.7.1.1.3 Apariencias Distintivas

Las apariencias distintivas son los disefios Unicos Yy caracteristicos que tienen los
establecimientos comerciales para lograr diferenciarse de sus competidores o simplemente

para distinguirse y ser mas atrayentes a los consumidores.

La Ley de Propiedad Intelectual nos da una clara definicion de apariencia distintiva:

“Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones,
estructuras y disefios caracteristicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo

identifiquen y distingan en la presentacion de servicios o venta de productos”. (art. 235)

La apariencia distintiva logra que identifiguemos establecimientos comerciales rapidamente
por el aspecto y caracteristicas que tienen, por ejemplo las cadenas comerciales de
McDonalds, KFC, Supermaxi, Movistar, etc. Todas ellas mantienen un mismo estilo y
presentacion para sus locales, guardando cuidadosamente los detalles, formas vy

presentaciones que los hacen mas atractivos.
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Para mantener protegidas las apariencias distintivas, al igual los nombres comerciales,

requieren de un uso publico, continuo y de buena fe en el comercio.

1.7.1.1.4 Lemas Comerciales

Los lemas comerciales o slogans son leyendas o frases que acompafian a una marca de
productos o servicios y sirven para dar a conocer en breves términos una cualidad o la calidad
del producto, o simplemente para llamar la atencion del consumidor e incentivarlo, un lema
gue tenga un mensaje impactante y Ilamativo le ayudara en mucho al éxito de una marca de

productos o servicios.

El articulo 175 de la Decision 486 nos dice lo siguiente “Se entiende por lema comercial la

palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. (art. 175)

El objetivo del lema comercial es distinguirle al producto de los deméas, como por ejemplo
expresar los beneficios del producto, sefialar las ventajas y diferencias que tienen con la
competencia, y sobre todo lograr que en el cliente la frase llegue a tener un impacto
significativo que le recuerde y le dé siempre una confianza y preferencia sobre el producto,
esto no significa que en el lema se insinle expresiones de discriminacion que perjudiquen a

otras marcas.

A continuacion hemos escogido algunos de los lemas comerciales mas conocidos en nuestro

pais:

e Bayer :"Si es Bayer, es bueno
e MasterCard: "Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demas
existe MasterCard"

e Banco de Guayaquil “ Solidamente a tu lado”
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Recordemos que los lemas para poder ser registrados deben especificar la marca a la que estan
asociados y la podran solicitar cualquier persona natural o juridica representante de la marca y

su vigencia dependera de la vigencia del signo marcario al cual se asocia.

Asimismo no podrén ser registrados como lemas comerciales “La palabra o palabras que
imiten las marcas utilizadas por productos de la competencia o denigren dichas marcas o

productos”. (Manual legal de la Propiedad Intelectual 215)
1.7.1.1.5 Denominaciones de Origen

Las denominaciones de origen son aquellas figuras que las personas interesadas solicitan para
lograr la proteccion de productos que indican u ocupan el nombre o signo de una localidad o
region determinada de donde proviene o donde fue elaborado dicho producto, esta proteccion
determina que solo en ese lugar geografico se produce legitimamente el producto y que tiene
cualidades exclusivas debido a factores tanto naturales como humanos que lo diferencian de
los demas, como por ejemplo técnicas ancestrales o tradiciones especificas de elaboracion que

se utilizan sélo en ese lugar.

El articulo 201 de la Decision 486 sefiala que “ Se entenderd por denominacion de origen,
una indicacion geografica constituida por la denominacién de un pais, de un region o de
un lugar determinado, o constituida por una denominacion que sin ser la de un pais,
una region o un lugar determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada
para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras
caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se

produce, incluidos los factores naturales y humanos”. (art. 201)

La denominacion se aplica exclusivamente a los productos que son elaborados con materias
primas propias del lugar ya que contienen caracteristicas especiales unicas como el clima,

flora, fauna y por los métodos que utilizan los productores para la elaboracion del mismo, y
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como lo vimos pueden hacer alusion al nombre de la ciudad, provincia, region, pais o zona
geografica de donde sea originario el producto y protegerlo para que sélo los productores de
ese determinado lugar puedan ocupar tal denominacion en el producto, por ejemplo la
denominacion “Habana” se la utiliza para los tabacos que son producidos tnicamente en esta
zona de Cuba, el nombre de “Tequila” es usado solo para las bebidas que se produzcan en la
zona de Jalisco que es conocida como el mismo nombre, por Gltimo tenemos la denominacion

“Swiss” que se la utiliza inicamente para los relojes producidos en Suiza.

En nuestro pais la Direccion Nacional de Propiedad Industrial es el organismo que reconoce
el derecho de utilizar las indicaciones geograficas, y que la concede luego de presentado la
solicitud por parte de los interesados “que directamente se dediquen a la extraccion,
produccion, o elaboracion de los productos distinguidos por la indicacion geogréfica y
realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaracion”. (Ley de

Propiedad Intelectual art. 242)

Si la proteccion a la denominacién de origen es aceptada por el organismo correspondiente las
personas que produzcan, elaboren o extraigan dentro del territorio protegido pueden solicitar
la autorizacion para utilizar la denominacion en sus productos; caso contrario si no es
aceptada su solicitud el uso no autorizado serd considerado como un acto de competencia

desleal.

Finalmente la vigencia y caducidad de la proteccion a la denominacion dependera del
cumplimiento de las condiciones por las que fueron aprobadas por la Direccion Nacional de

Propiedad Industrial.
1.7.1.1.6 Informacién no divulgada

De acuerdo a las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias del numeral decimo segundo de

la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, se derogan todos los
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articulos pertinentes a la informacion no divulgada de la Ley de Propiedad Intelectual,
codificacion 2006, por lo tanto s6lo daremos un concepto sobre este tema. La informacion no
divulgada llamada también secretos industriales o comerciales son aquellas informaciones de
caracter privado que tienen un gran valor comercial y que deben estar protegidas para evitar
que terceras personas la adquieran, la utilicen o divulguen sin la autorizacion del titular, la
informacidn no divulgada para ser considerada como tal debe estar y permanecer desconocido
u oculto y debe ser conocido unicamente por el titular o personas de confianza de la empresa,
caso contrario ocasionaria un perjuicio econdmico para el titular ya que si es revelado la
férmula o proceso que se utiliza para la elaboracion de algin producto que tiene éxito porque
su elaboracion no ha sido revelada o es desconocida ayudaria o le darian una ventaja a los

competidores para elaborar el mismo producto y asi perderia su ventaja competitiva.

1.7.1.2 Patentes de Invencion

Antes de entrar al tema de las patentes veamos que significa invencion; para Cabanellas
inventar “es descubrir casualmente, por esfuerzo mental o como resultado de habilidosos
intentos, algo existente que era desconocido; o crear, por iguales medios, algo nuevo.”
(Cabanellas 490)

Como lo acabamos de ver inventar es descubrir, crear, innovar algo nuevo o que era

desconocido y que ese producto o procedimiento sea util para la industria.

Las invenciones son de gran importancia para la humanidad ya que con el transcurso del
tiempo han facilitado y mejorado la vida de las personas con los distintos desarrollos
tecnoldgicos que han existido y que en la actualidad siguen apareciendo y siendo cada vez
mejores, desde la aparicion de la imprenta antes de la revolucién industrial hasta el desarrollo

de la nano tecnologia que la estamos viviendo en la actualidad, todo esto constituye un gran
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aporte que los inventores con mucho esfuerzo econémico y sobre todo intelectual entregan a
la sociedad.
Existen 2 tipos de invenciones como veremos a continuacion:

e Las Invenciones de Productos

e Las invenciones de procedimiento
Las invenciones de productos son aquellas invenciones que tienen forma tangible, por
ejemplo un objeto o una substancia.
Las invenciones de procedimientos son una serie de operaciones técnicas enunciadas en un
orden determinado para la obtencion de un producto.
Para que una invencion se la pueda patentar debe contener algunos requisitos que lo veremos
a continuacion:

¢ Novedad.- Significa que para poder proteger la invencidn esta no debia haber existido
anteriormente, por lo tanto debe ser universal y absoluta o caso contrario si la
invencién ya ha sido divulgada anteriormente en otro pais o antes de la presentacion
de la primera solicitud ya no podra ser registrada.

e Actividad inventiva.- Este requisito mide el grado de esfuerzo que necesitd una
persona (inventor) para inventar algo. De esta forma la invencion debe tener un
conocimiento técnico alto y un esfuerzo significativo que no podria ser interpretado
por una persona que tenga un conocimiento medio en el &mbito técnico.

e Aplicacion industrial.- Se refiere a que la invencion debe ser Gtil para la industria
(tener una funcion de caracter técnico) y que pueda ser susceptible de fabricacion o

utilizado en cualquier clase de industria.

En cambio en el articulo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual encontramos a las
invenciones que no se consideraran como tales y son:

a) Los descubrimientos, principios y teorias cientificas y los métodos matematicos;
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b) Las materias que ya existen en la naturaleza;
c) Las obras literarias y artisticas o cualquier otra creacion estética;
d) Las reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para
actividades economico-comerciales, asi como los programas de ordenadores o el soporte
I6gico en tanto no formen parte de una invencion susceptible de aplicacion industrial; y,
e) Las formas de presentar informacion. (art. 125)
En nuestra legislacion existen tres figuras y que las iremos desarrollando una por una.
e Patentes de invencion
e Disefios industriales

e Patentes de modelo de utilidad

1.7.1.2.1 Patentes de Invencion

La patente es un derecho exclusivo que se concede mediante un titulo o certificado oficial por
parte de un Estado al inventor o la persona natural o juridica que sea el titular de la invencién,

y que impide que terceros exploten por medios comerciales su invencién.

Las patentes tienen como objetivo garantizar a los inventores el derecho de explotar su
invencion para beneficio econémico de ellos y como incentivo para que sigan desarrollando
inventos y tecnologia que contribuyan al desarrollo econémico y cultural de un Estado. De
esta forma el producto patentado puede ingresar al mercado para que sea utilizado por la
sociedad, ademas una vez vencida la patente puede servir de base para que otros inventores
puedan mejorarlo o basarse en los nuevos conocimientos de la invencién para crear nuevos
productos o procedimientos. La divulgacion de la invencion por parte del titular del derecho
es una obligacion para la concesion de patentes ya que de esta manera se contribuye al

desarrollo tecnoldgico.
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Como ya lo vimos anteriormente las invenciones para que sean patentables debian cumplir
con los requisitos de utilidad practica es decir ser susceptibles de aplicacién industrial en
cualquier actividad productiva o de servicios, de Novedad o estado de la técnica, con respecto
al “estado de la técnica” la Ley de Propiedad Intelectual nos dice lo siguiente “una invencion
es nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica
comprende todo lo que haya sido accesible al puablico, por una descripcién escrita u oral, por
una utilizacion o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida” (art. 122), y finalmente de una alta

actividad inventiva es decir que no sea de facil comprension la técnica o el nivel de

conocimiento utilizado.

Contrariamente a lo sefialado una invencidon no se patentard aun asi cumpla con todo lo

establecido anteriormente, en el caso que:

e Las invenciones estén en contra del orden publico, la moral o las buenas costumbres
ejemplo la clonacion humana, el uso de embriones humanos con fines industriales o
comerciales.

e Las invenciones que atenten la salud o la vida de las personas, animales, vegetales u
ocasionen dafios al medio ambiente, como los métodos de diagndstico terapéuticos y

quirdrgicos para el tratamiento de personas o animales

La solicitud para obtener la patente de invencién se presentara en la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial y una vez aceptado la invencion como tal y sin caer dentro de las
excepciones que acabamos de ver el inventor obtendra el titulo de la patente del producto o
procedimiento con una duracién de 20 afios de proteccion contados a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud, y lo podra ceder a otra persona, natural o juridica, mediante un

documento escrito, este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa
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de muerte y en el caso de que varias personas han inventado algo, les correspondera a todos

ellos la patente.

Una patente concede el derecho a prohibir o impedir que terceros que no estén autorizados
por el titular de la patente realizar determinados actos de explotacion industrial o comercial

de la invencion como lo veremos a continuacion:

a) Fabricar o producir el producto patentado;

b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo.

c) Emplear el procedimiento patentado;

d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado;

e) Entregar u ofrecer medios para poner en practica la invencion patentada; v,

f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposicién del publico todo o parte

de la invencidn patentada o sus efectos. (Ley de Propiedad Intelectual art. 149)

Como vemos el duefio o titular del derecho se encuentra totalmente protegido para
beneficiarse de su invencion y asi poder recuperar econOmicamente su inversion que en
muchos de los casos es fuerte y claro esta de un gran esfuerzo intelectual. Pero asi como la ley
le concede al titular el derecho exclusivo para utilizar y explotar comercialmente la invencion,
también le limita a que se oponga a que terceros utilicen su invencion para los siguientes
casos:

e Para actos en el &mbito privado y con fines no comerciales;

e Actos con fines de experimentacion; y

e Actos con fines de ensefianza o investigacion cientifica o académica.



Palacios |41

De esta forma una tercera persona puede hacer uso de la invencion Unicamente para estos
casos siempre y cuando sean sin propdsitos comerciales caso contrario el titular podra hacer
valer sus derechos exclusivos que determina la ley.

Ademas de esta limitacion que tiene el titular de la patente, existen en la ley las Ilamadas
licencias obligatorias que son declaradas por el Presidente de la Replblica cuando se dan
casos de emergencia o de seguridad nacional, unicamente en estos casos el Estado podra
someter la patente a licencia obligatoria, “la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
podra otorgar las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la
patente a ser remunerado. El titular de la patente sera notificado en forma previa a la

>

concesion de la licencia, a fin de que pueda hacer valer sus derechos”. (Ley de Propiedad
Intelectual art. 154)

Esta concesion de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho que tiene el titular de la
patente de seguir explotandola.

“A peticion de parte la Direccion Nacional de Propiedad Industrial podra otorgar licencias
obligatorias cuando se presenten practicas que hayan sido declaradas mediante resolucion
de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado como contrarias a la libre
competencia, en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del
titular de la patente”, (Ley de Propiedad Intelectual art. 155 , Reformado por la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder del Mercado, en las Disposiciones Reformatorias y
Derogatorias numeral cuarto) como por ejemplo cuando el duefio de la patente abuse de los
precios.

Para terminar con este tema recordemos que para mantener vigente una patente de productos

0 procedimientos debera pagarse las tasas establecidas en la ley.
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1.7.1.2.2 Disefos Industriales

Los disefios industriales son derechos exclusivos que se dan a las creaciones que logran
modificar o innovar objetos, dandoles una apariencia distinta y original, haciéndolos mas
interesantes de manera que sean mas atractivos para los clientes.

El objetivo del disefio industrial es que el objeto se vea estéticamente mejor, es decir que no
es importante la funcion técnica del mismo ya que de ser asi la proteccion caeria dentro del
modelo de utilidad o en una patente de invencion.

Un disefio industrial como lo dijimos es la parte estética de un articulo u objeto, busca darle
una apariencia distinta a un producto total o parcialmente, esta distincion puede consistir en
disefios tridimensionales o bidimensionales como por ejemplo la superficie del articulo, sus
lineas, dibujos, contornos, forma, textura, colores etc.

“Las definiciones legales consideran como dibujo industrial a 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 configuraciéon propia”. (Manual legal de la Propiedad
Intelectual 157)

Los disefios industriales pueden ser de dos clases:

Los dibujos industriales, son aquellos que dan una apariencia original y distinta al objeto,
utilizando para ello lineas, figuras o colores, la finalidad es que el objeto sea estéticamente
diferente y llamativo para el cliente, por ejemplo los dibujos que vemos en los disefios
textiles.

Los modelos industriales, son aquellos que dan una apariencia o caracter original al objeto a
través de formas tridimensionales, siempre con la regla que no produzca cambios técnicos en

el mismo.
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Para que el dibujo o modelo industrial pueda ser objeto de proteccion debe ser nuevo,
original, perceptible a la vista y fundamentalmente debe estar incorporado al producto que
desempefia una funcion util para la industria, en este ultimo requisito de “util” se basa la gran
diferencia entre la proteccién de disefios industriales y derechos de autor, ya que el derecho de
autor protege exclusivamente la creaciones estéticas y no la utilidad de la misma.

Con respecto a “nuevo” en el articulo 115 de la Decision 486 sefiala que “un disefio industrial
no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente
invocada, se hubiere hecho accesible al pablico, en cualquier lugar o momento, mediante su
descripcion, utilizacion, comercializacion o por cualquier otro medio” (art. 115). Ademas de
esto el disefio industrial no se lo considerara como nuevo si este contiene diferencias
secundarias o0 imperceptibles con respecto a otros disefios que anteriormente se hayan
registrado.

Los disefios industriales ayudan a que un producto sea mas atractivo y le dan un mayor valor
comercial, ya que la estética del producto influyen en la preferencia del cliente al momento de
comprar cuando técnicamente los productos son similares, ademas son un estimulo para
alentar la creatividad en las personas, sobre todo en los disefiadores de pequefias empresas y
artesanos ya que su inversion no es tan costosa y su réditos econdmicos son importantes.

Con respecto a la duracion de la proteccién la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
conferira un certificado de registro de dibujo o modelo industrial que tendra una duracién de
diez afios, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. Este registro otorgara al
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
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secundarias con respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea similar”. (Ley
de Propiedad Intelectual art. 171)

La proteccidn de los dibujos 0 modelos industriales dan el derecho exclusivo al titular para
que su producto no sea copiado, imitado o comercializado sin su autorizacion, de esta forma
el titular puede recuperar la inversion que necesitdé para crear el disefio, pero recordemos
nuevamente que la proteccion de los disefios industriales se aplicard Unicamente a los disefios
que estén creados o integrados en objetos Utiles y que su proteccion no impedira que otros
fabricantes produzcan articulos que respeten o que no copien o imiten el disefio protegido.

No seran registrables los disefios industriales contrarios a la moral, al orden publico, o a las

buenas costumbres.

1.7.1.2.3 Modelos de Utilidad

El Modelo de Utilidad es un sistema de proteccion exclusivo que se da al titular del derecho
cuando éste incorpora a un objeto que ya existe una ventaja técnica o logra un mejor
funcionamiento del mismo, ya sea a todo el artefacto o a una de sus partes solamente, debe

tener un nivel de utilidad mejor que la original, y ser susceptible de aplicacion industrial.

Veamos lo que nos dice la ley con respecto al Modelo de Utilidad.

“La Ley de Propiedad Intelectual dispone que se concedera modelo de utilidad a toda nueva
forma, configuracién, o disposicién de elementos de algun artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo, u otro objeto o de alguna de sus partes, que permitan un mejor o
diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que lo incorpora o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia; asi como cualquier
otra creacién nueva susceptible de aplicacion industrial que no goce de nivel inventivo
suficiente que permita la concesion de patente” (Manual legal de la Propiedad Intelectual

149)
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En el modelo de utilidad una de las caracteristicas principales esta que la novedad o la ventaja
técnica debe recaer en la forma de funcionamiento del objeto y no en el objeto en si;

pongamos unos ejemplos:

e Una television 3D tiene una ventaja técnica ante una television normal.
e La compariia Apple desarrollo un sistema en sus celulares que impide dejar huellas

en las pantallas.

Estas son ventajas ya sea de funcionamiento o de utilidad que se protegen con los modelos de
utilidad, como vemos estos avances son en objetos que ya existen y que lo que hacen es

unicamente mejorarlos.

En lo que se respecta a la proteccion de los modelos de utilidad el procedimiento es més facil
ya que la solicitud es méas sencilla y con menos exigencias, contrario a una patente de

invencion que como vimos antes es mas riguroso.

Para los modelos de utilidad los requerimientos para la proteccién son los siguientes:

e Debe ser novedosa, pero a diferencia de las patentes de invencion la actividad

inventiva y de no evidencia son menos exigentes.

e Debe estar dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el que determina

si la invencion es novedosa o no, tal como lo sefiala el articulo 16 de la Decision 486,
“El estado de la tecnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, 0 en su caso, de la

prioridad reconocida”. (art. 16)

Y finalmente tiene que tener aplicabilidad industrial, el articulo 19 de la Decision 486 sefiala

que se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando “su objeto
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pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la
referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” (art. 19)

Y para terminar con este tema que es poco conocido en los paises en vias de desarrollo
revisemos lo que respecta al tiempo de duracion de la proteccion del modelo de utilidad que
sera de diez afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de la patente, como

lo sefiala nuestra ley.

Aqui analicemos algo que es una desventaja desde mi punto de vista para los titulares de esos
derechos ya que como lo dice la ley la proteccion durara diez afios a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de la patente, como sabemos algunas veces los procedimientos de
registro para obtener las patentes de modelo de utilidad son demorados y tardan en ser
aprobados, y el tiempo de proteccion ya esta corriendo lo que ocasionara que el tiempo que se
pierda en todo este proceso el solicitante vera reducida su capacidad para obtener ingresos
econdmicos de su invencion. En este caso se deberia hacer una correccion a la ley para que la

proteccion sea desde el momento en que es aprobada la patente del modelo de utilidad.
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CAPITULO I

LA MARCA

2.1 Concepto

Como ya lo vimos en el capitulo anterior las marcas son signos o medios materiales que
permiten individualizar o distinguir los productos o servicios que ofrecen las empresas de los
productos o servicios similares que existen en el mercado.

La Ley de Propiedad Intelectual sefiala que:

“Se entendera por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en
el mercado, de esta forma se evita que los consumidores se confundan al momento de elegir
entre uno u otro producto”. (art. 194)

Segun Jorge Otamendi la marca es “el signo que distingue un producto de otro o un servicio

de otro”. (Derecho de Marcas 7)

La marca proporciona identidad y ayuda a valorizar a una empresa, ya que si la marca es
sinénimo de garantia, confianza y calidad, el empresario obtendra mas clientes y por lo tanto

prestigio en el mercado.

Ademas las marcas ayudan al consumidor al momento de elegir entre una variedad de
productos o servicios, ya que el cliente se inclinara a favor de los productos identificados con
marcas que le proporcionen mayor calidad y confianza o simplemente las elegird por la

presentacion que tenga el producto o por una publicidad que ha llamado su atencion.



Palacios |48

2.2 Division de las marcas por su objeto

Las marcas por su objeto se dividen en marcas individuales, marcas colectivas y marcas de

certificacion.

2.2.1 Marcas Individuales

Son las que sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa 0 una persona
en particular. La clasificacion internacional de Niza divide de la clase 1 a la 34 para los

productos y de la 35 a la 42 para los servicios.

2.2.2 Marcas colectivas

Son las marcas que se registran para identificar los productos o servicios de un grupo de
personas por ejemplo de una asociacién de ingenieros o de médicos, quienes para beneficiarse
de la proteccion que implica el registro de la marca se auto imponen reglas para mantener una

calidad determinada de productos o servicios.

2.2.3 Marcas de certificacion

Son aquellas marcas que tienen como objetivo determinar y garantizar si los productos o
servicios ofrecidos por otras empresas cumplen con los estandares de calidad, ejemplo la

marca INEN, 1SO o ADA.

2.3 Tipos De Marcas
Existen 3 tipos de marcas con relacion al nivel de reconocimiento de la marca por parte de los
consumidores.

Esta clasificacion depende del nivel de prestigio que tiene marca en el mercado.
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2.3.1 Marca ordinaria

La marca ordinaria es poca conocida entre el publico, por lo general en una area pequefia o

por un limitado numero de consumidores en una localidad.

2.3.2 Marca notoria

La Ley de Propiedad Intelectual sefiala que “son marcas notorias aquellas que son
identificadas por el sector pertinente del publico consumidor en el pais o

internacionalmente”. (art. 196)

Son aquellos signos que han adquirido un cierto grado de reconocimiento y reputacién entre
las personas, consumidores y comerciantes.

Una marca obtiene conocimiento entre el pablico consumidor y por lo tanto notoriedad
cuando la calidad del producto es buena, el nivel de publicidad ha impactado, el disefio del
producto agrada a los consumidores y el nivel de tecnologia es alto, influye mucho también el
origen geogréafico de la marca.

Mientras mas sea conocida una marca entre los consumidores, mayor sera el grado de
notoriedad de la misma y por lo tanto obtendrd& mayor proteccion frente a otras marcas

similares, aungue no se encuentre registrada en un pais.

2.3.3 Marca de alto renombre

Son aquellos signos 0 marcas que han trascendido y son conocidos por el publico en general
ya sea nacional o internacionalmente y no solo por el sector pertinente del publico al que se
destinan los productos o servicios, se las llama también marcas famosas, por ejemplo Coca

Cola, Mac Donalds, etc.
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2.4 Clasificacion de las marcas por su forma o estilo

2.4.1 Denominativas

Las marcas denominativas son aquellas que estan conformadas por letras, palabras o
conjuntos de palabras, nombres, frases, nUmeros o combinaciones de letras y nimeros.

Las Marcas denominativas se sub-clasifican en:

e Marcas sugestivas.- EI nombre de la marca causa que el consumidor tenga una idea
clara del tipo o funcién del producto o servicio. Por ejemplo Coca Cola, Nutri Leche,
Pizza Hut.

e Marcas Arbitrarias.-EI nombre de la marca no tiene un significado relacionado con
el producto o servicio y no produce una idea clara en el consumidor, es decir que estan
compuestas de palabras de uso comun pero que no tienen ninguna relacién con los
bienes que distingue como por ejemplo PUMA para Zapatos.

e Marcas de Fantasia.-Estd compuesta por palabras o conjunto de palabras sin sentido
que no tienen contenido conceptual, menos aln tienen o establecen una relacion con el

producto que representan, CRUNCH, SONY, JAHER, KODAK.

2.4.2 Figurativas o graficas
Se componen de signos tales como lineas, figuras, dibujos, iméagenes, simbolos,

combinaciones de figuras, franjas y colores, por ejemplo el signo de la marca NIKE & o la

g
manzana de la marca APPLE ‘

2.4.3 Mixtas

Las marcas mixtas se encuentran integradas por signos denominativos y figurativos como por

*2z BlackBerry.

ejemplo
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2.4.4 Marcas Tridimensionales

Se encuentran integradas por elementos diferentes a los vistos anteriormente es decir no
contienen signos denominativos, figurativos o mixtos. Los signos tridimensionales tienen una
forma particular de presentacion de los productos o servicios que ofrece, esta distincion la

podemos ver en sus envases, cajas o envolturas tridimensionales.

2.4.5 Perceptibles por otros sentidos

Este tipo de marcas se dividen en:
e Marcas Sonoras.- Son aquellas que registran elementos auditivos para la distincion
de su marca, por ejemplo tenemos el rugido de ledn que utiliza la cadena MGM.
e Marcas Olfativas.- Son aquellas que se encuentran integradas por elementos
perceptibles por el sentido del olfato, por ejemplo un perfume.
e Marcas de Textura o Tactiles.- Son aquellas que son perceptibles por el sentido del
tacto, ya que su superficie puede ser reconocida con solo tocarla, como por ejemplo el

relieve de la botella de Whisky Old Parr.

2.5 Funciones de la marca

Entre las funciones de la marca tenemos las siguientes:

2.5.1 Funcién Distintiva

La funcion principal de la marca es distinguir los productos y servicios de una empresa de los
productos y servicios de otra empresa. Es una forma de individualizar las mercaderias que se
ofrecen en el mercado.

Las marcas ayudan al consumidor al momento de elegir los productos o servicios ya que le

permiten identificar una marca ya conocida o que haya sido objeto de publicidad.
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La funcion distintiva de la marca permite a los consumidores distinguir qué marcas
corresponden a los productos de mejor calidad y que le brindan mas confianza y garantia.

“El caracter distintivo de la marca esta dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los
bienes y servicios ofrecidos en el mercado, pues quién tiene la titularidad de una marca y
utiliza o autoriza su uso para identificar productos de determinada calidad sabe que el
publico consumidor identificara su marca con la calidad de tales productos” (Manual Legal

de Propiedad Intelectual 188)

2.5.2 Funcién indicadora del origen empresarial de los productos o

servicios

Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cual es la empresa que ha
producido o comercializado un determinado producto o servicio. Estd relacionada
directamente con la funcion distintiva ya que el consumidor confia en la marca y sabe que

todos los productos o servicios provienen de la misma empresa.

2.5.3 Funcién de garantia de calidad

Para que una marca sea reconocida y goce de aceptacién por los consumidores, debe brindar
garantia es decir que la calidad de los productos y servicios sea dptima y logre satisfacer las
necesidades del consumidor. Cuando la empresa logra que sus productos y servicios gocen de
la confianza y el respeto del consumidor por la calidad y garantia constante de los mismos,
obtendran prestigio entre los consumidores, quienes estaran dispuestos a pagar mas por la

fama y reputacion de los productos o servicios ofrecidos por las empresas.



Palacios |53

2.5.4 Funcién publicitaria

La funcion publicitaria estd encargada de proporcionar informacion al pablico respecto de los

bienes y servicios ofrecidos por una marca.

La funcion publicitaria estd vinculada con la funcion distintiva de la marca, el objetivo de la
publicidad es que los consumidores conozcan la marca y la puedan identificar en el mercado,
esta publicidad se la realiza por distintos medios para que lleguen a todas las personas y
conozcan acerca de los productos o servicios que ofrecen, brindando una informacion clara y

Ilamativa para que adquieran la marca.

2.5.5 Funcién competitiva

“Las marcas desemperian un papel muy importante en la conformacion de un mercado
competitivo. Para que exista competencia entre productores es necesario que los
consumidores identifiquen las condiciones de calidad, servicio, precio, financiacion para que
aquellos elijan, de acuerdo a sus necesidades y poder adquisitivo el producto que mas les
convenga, existiendo una competencia efectiva entre los oferentes”. (Manual Legal de

Propiedad Intelectual 189)

Como vemos la funcién competitiva permite que exista un mercado competitivo entre las
empresas, esto es favorable para los consumidores ya que las empresas deben esforzarse por
brindar productos y servicios de gran calidad y buenos precios para ganar clientes y que su

marca obtenga mas prestigio.

2.5.6 Funcidén de proteccion del titular de la marca

El registro de una marca de productos o servicios protege al titular de la marca y le otorga un

derecho exclusivo para usar su marca y evitar que terceras personas la utilicen sin su
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consentimiento expreso y puedan beneficiarse del prestigio adquirido confundiendo al

consumidor mediante la creacion de una marca igual o semejante a la registrada.

2.6 Marcas registrables y no registrables (Prohibiciones de

Registro)

La Ley de Propiedad Intelectual nos dice que se puede registrar como marca cualquier signo
que tenga caracter distintivo es decir que no se asemeje a otra marca ya registrada, y sea

susceptible de representacion gréfica. (art.194)

Por lo tanto se podran registrar las palabras o combinaciones de palabras, simbolos, letras,
nameros, imagenes, colores, figuras, graficos, logotipos, retratos, emblemas, escudos, formas
tridimensionales como por ejemplo la forma de la envoltura o presentacion del producto,
ademas como lo dijimos se podran registrar los signos perceptibles por los sentidos como son

los signos sonoros, tactiles y olfativos como por ejemplo los perfumes.

“También se podran registrar como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan
alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos
productos o marcas y ademas se podran registrar marcas colectivas para distinguir en el

mercado los productos o servicios de sus integrantes”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 194)

Una vez conocidas las marcas que pueden registrarse, veamos los signos que no podran

hacerlo segun el Articulo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual:

a) Las marcas que contengan formas normalmente usuales de los productos o sus
envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza de la funcion de

dicho producto o del servicio.



b)

d)

9)

h)
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Las formas o disefios que den una ventaja funcional o técnica al producto, ya que
de ser asi deberian estar bajo la proteccion de una patente de modelos de utilidad.
Las marcas que contengan exclusivamente un signo o indicacién que utilice el
nombre genérico o técnico del producto, por ejemplo “AUTO” para una marca de
Vehiculos, o los que son usados en el comercio para describir alguna caracteristica
o calidad del mismo, como por ejemplo “Fuerte” “Bueno”, “Barato”.

Los signos que 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.

Los signos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden publico o las buenas
costumbres;

Los que puedan engafar a los medios comerciales o al publico sobre la naturaleza,
procedencia, modo de fabricacion, caracteristicas o aptitud del mismo.

Los que contengan o imiten una denominacion de origen o indicacion geografica
protegida y que en su empleo puedan inducir al pablico a confusion o error con
respecto al origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de los bienes para los
cuales se usan las marcas.

Las marcas que contengan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas,
siglas, denominaciones de cualquier estado o de cualquier organizacion
internacional.

Reproduzcan o imiten signos, sellos oficiales de control o de garantia, a menos que

su registro sea solicitado por el organismo competente;
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j) 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.

k) La prohibicion de registrar como marca la denominacién de una obtencion vegetal
protegida en el pais o en el extranjero, a menos que la solicitud la realice el mismo

titular. (art. 195)

Ademaés de todas estas prohibiciones, no podran registrarse las marcas que violen los derechos

de terceras personas en la forma que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusion en el
consumidor, ya que puede causar dafio a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor

comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre o lema comercial protegido de forma tal

que puedan causar confusion en el pablico consumidor;

c) Sean una reproduccién, imitacion, traduccidn, transliteracion o transcripcion, total o

parcial, de un signo notoriamente conocido en el pais o en el exterior.

d) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre.

e) Consistan en el nombre completo, seudénimo, firma, titulo, caricatura, imagen o
retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el
sector pertinente del publico como una persona distinta de este, salvo que se acredite
el consentimiento de esa persona o de sus herederos, como por ejemplo “Pele” o “Bill

Gates™.

f) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones,

salvo por quienes los otorguen. (Ley de Propiedad Intelectual art. 196)
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Cabe resaltar finalmente que cuando la marca contenga un nombre geogréafico, no se la podra
comercializar sin indicarse en forma visible y clara el lugar de fabricacion del producto u

origen del servicio.
2.7 Importancia del registro de la marca

Como lo sefialamos anteriormente el registro de la marca otorga al titular de la misma el uso
exclusivo en el territorio del pais en el que se inscribid la marca.

El empresario que desea mayor proteccion de su signo debera registrarlo en todos los paises
en los que desee comercializar sus productos o servicios, pero esto no sera necesario para las
marcas notoriamente conocidas.

Es importante registrar la marca para evitar que terceras personas usen indebidamente, copien
0 imiten la marca registrada, y en caso de que suceda aquello el titular tendra el derecho de
evitar que se comercialicen los productos o servicios, asi como de pedir a las autoridades que
tomen las acciones previstas en la ley, ademas del pago de las indemnizaciones por los dafios
causados a la marca, de esta forma se estara protegiendo a la empresa de inconvenientes que
podria afectar la imagen de la marca.

Una marca que genera confianza a los clientes ya sea por su continua calidad, garantia,
disefio, publicidad lograra el reconocimiento entre el pablico consumidor y aumentara sus
ganancias, es por eso que la marca es uno de los principales activos de la empresa.

De ahi la importancia de proteger a una marca, para evitar que todo el esfuerzo realizado por
lograr ese reconocimiento no se vea afectado por la mala fe de terceras personas que tratan de
copiar o imitar a la marca registrada por la fama que tiene y que lo ha logrado por los factores

que sefialamos anteriormente.
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Resaltemos también que cuando registramos una marca Yy logramos que aquella sea
notoriamente conocida o famosa lograremos que terceras personas estén interesadas en
obtener contratos de franquicias o licencias para el uso de la marca.

Es importante ademas el registro para evitar inconvenientes cuando queramos expandir el area
de comercializacion de la marca, ya que de esta manera cuando la empresa desee ingresar en
un mercado internacional con el registro evitara que se den conflictos con otras marcas

registradas anteriormente en ese pais, lo que ocasionaria demandas millonarias.

2.8 Derechos conferidos por el registro de la marca

El registro de la marca se la realiza ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial que
otorga al titular del registro un derecho exclusivo durante 10 afios contados a partir de la fecha
de su concesién, pudiendo durante este tiempo admitirse la utilizacién de variaciones o

alteraciones secundarias del signo registrado.

Este derecho exclusivo otorga a su titular el derecho de actuar contra terceros que utilicen la
marca sin su consentimiento expreso con relacién a productos o servicios idénticos o similares
para los cuales haya sido registrada la marca, por lo tanto ese derecho le da la potestad para

impedir la realizacion de los siguientes actos:

a) Usen en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, ya que
pueden causar confusién al consumidor u ocasionar una dilucién de la fuerza distintiva

de la marca.

b) Vendan, ofrezcan, almacenen o introduzcan en el comercio productos o servicios

con la marca.

¢) Importen o exporten productos con la marca.
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d) Utilicen el signo en publicidades, publicaciones, documentos comerciales o

comunicaciones escritas u orales.

f) Borren o modifiquen la marca con fines comerciales sobre los envases, envolturas o

embalajes.

g) Fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que

reproduzcan o contengan la marca.

h) Usen pablicamente 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. (Ley de Propiedad Intelectual art. 217)

2.9 Limitaciones de la marca

Asi como vimos los derechos que tiene el titular de la marca para evitar que terceras personas
utilicen el signo registrado sin su autorizacion, ahora veremos las limitaciones que tiene el
titular del registro, y a las que tendra que sujetarse ya que no podra impedir su realizacion a

terceros siempre y cuando las realicen de buena fe y sin constituir uso a titulo de marca:

a) En caso de que un tercero utilice su propio nombre, domicilio, seudénimo o nombre
geografico para el ejercicio de una actividad comercial y resulte que uno de ellos es
idéntico o similar a la marca registrada.

b) Cuando una tercera persona utilice una denominacién o indicacion cierta relativa a la
especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccion de sus
productos o servicios, siempre que tal uso se limite a propdsitos de identificacion o de
informacién y no sea capaz de inducir al publico a error sobre la procedencia de los

productos o servicios.



d)
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Cuando anuncien, ofrezcan en venta o indiquen la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legitimamente marcados.

Cuando usen la marca para indicar la compatibilidad o adecuacion de piezas de
recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre
que tal uso sea de buena fe, se limite al proposito de informacion al publico para la
venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusién de los productos
respectivos.

Cuando se ingresen licitamente al comercio nacional productos marcados por el titular
de la marca registrada, por su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello.

(Ley de Propiedad Intelectual art. 218)

Procedimiento de registro de la marca

2.10.1 Presentacion de la solicitud

Como ya lo indicamos anteriormente la solicitud para el registro de una marca se la debera

presentar ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, esta solicitud comprendera una

sola clase internacional de productos o servicios y debera contener los siguientes requisitos

que detallaremos a continuacion:

a)

b)

Informacion del solicitante, en la que indique su nombre y domicilio, si es una
persona juridica deberda indicar la denominacion de la misma, lugar de constitucion y
nombre del representante legal.

La descripcion clara y completa de la marca que se desea registrar, debera indicar si se
trata de una marca denominativa, de una marca figurativa, mixta o tridimensional
detallando la grafia si la tiene, color y forma.

Debera indicar la clase internacional de productos o servicios para la que se solicita el

registro de la marca, estd comprendera una sola clase internacional.
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d) En caso de tratarse de una persona juridica, se debera entregar los documentos que
acrediten la existencia de la misma.

e) Un extracto de la descripcion de la marca para efectos de la publicacion de la
solicitud.

f) El comprobante de pago de las tasas establecidas por la ley;

g) La copia de la primera solicitud de registro de la marca presentada en el exterior,
cuando se invoque prioridad.

h) Firma del solicitante o representante legal.

La ley le permite al solicitante del registro de la marca modificar la solicitud en cualquier
momento del trdmite antes de que esta sea publicada, pero lo podra hacer Unicamente con
relacion a aspectos secundarios o para la correccién de cualquier error material. (ADPIC art.

143)

Modificar los aspectos secundarios se refiere a que podra eliminar o restringir los productos o

servicios dentro de la misma clase internacional.

2.10.2 Analisis de forma

La Direccién Nacional de Propiedad Industrial como lo dijimos es el Organismo encargado de
analizar las solicitudes presentadas para el registro de una marca, ellos al momento de la
recepcion de la solicitud certificaran la fecha y hora en que se presento la solicitud y le
asignara un numero de orden, siempre y cuando la solicitud contenga el comprobante de pago
de la tasa correspondiente, caso contrario no se la admitira a tramite ni se otorgara fecha de

presentacion de la misma. (Ley de Propiedad Intelectual art. 204)

Si la solicitud cumple con el pago de la tasa correspondiente y es admitida, la Direccion

Nacional de Propiedad Industrial examinaré dentro de 15 dias hébiles si la solicitud cumple
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con todos los requisitos exigidos en la ley y que lo vimos anteriormente, de no ser aceptada el
organismo notificara al peticionario para que en un plazo de treinta dias corrija la solicitud,

caso contrario la solicitud sera rechazada.

2.10.3 Publicacion

Si la solicitud de registro cumple con todos los requisitos y es aceptada por la Direccion

Nacional de la Propiedad Industrial serd publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

2.10.4 Término de Oposiciones

Luego de publicado la solicitud de registro, quién tenga legitimo interés de oponerse al
registro de una marca ya sea porque es idéntica o semejante a una marca registrada
anteriormente y que pueda causar confusion o error entre los consumidores, riesgo de
asociacion o pérdida de la fuerza distintiva de la marca, podra presentar las oposiciones
fundamentadas durante los treinta dias habiles posteriores a la publicacion, el interesado luego

de presentada la oposicion podré solicitar una ampliacion de treinta dias mas.

La Decision 486 sefiala lo siguiente con respecto a las oposiciones de las marcas registradas

en los paises miembros de la Comunidad Andina:

“Tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los deméas Paises Miembros, tanto el
titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicito el registro de
esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor debera
acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicion,

debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla”. (art. 147)

Contrario a esto, la persona interesada no podra interponer una solicitud de oposicion y se le

negaré cuando:



Palacios |63

a) Hayan presentado las oposiciones fuera del término sefialado;

b) Que se fundamente en una solicitud cuya fecha de presentacion sea posterior a la
peticion de registro de la marca a cuya solicitud se oponga;

c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella
cuyo registro se solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por
quien fue su altimo titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo
de gracia, para solicitar la renovacién del registro de la marca.

d) Se basen en convenios o tratados no vigentes en el pais.

e) No se hayan pagado las tasas exigidas por la ley. (Ley de Propiedad Intelectual art.

209)

Pero si las razones son fundamentadas y la Direccion Nacional de Propiedad Industrial acepta
la oposicion, notificara al solicitante que hay oposicion en contra del registro de su marca y le
enviara el escrito de oposicion presentado para que dentro de los treinta dias siguientes haga

valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

Luego de vencido este plazo la Direccion Nacional de Propiedad Industrial analizara y
resolvera las oposiciones presentadas y determinara si es posible conceder o negar el registro
de la marca solicitada, esta resolucion debera contener los motivos de la aceptacion o

negacion del registro.

En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, antes de que se dicte la resolucion, la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial esta obligada a aceptarla, pero en caso de que las
partes acuerden la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o
servicios, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial podré desaprobar tal acto si es que

considera que puede afectar el interés general de los consumidores.
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En caso de que no se hayan presentado oposiciones en el tiempo establecido por la ley la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial “procedera a realizar el examen de
registrabilidad para analizar si la marca cumple con los requisitos exigidos, y posteriormente

a otorgar o denegar el registro de la marca”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 211)

2.10.5 Renovacion

Aceptado el Registro de la marca, este tendra una duracion de diez afios a partir de la fecha de

su concesion y se podra renovar por periodos sucesivos de diez afos.

El trdmite para la renovacion del registro de la marca se lo podra realizar dentro de los 6
meses antes de que expire el registro, y se lo deberd solicitar a la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial, en caso de que el titular de la marca no haya renovado durante el plazo
sefialado se le otorgard un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de

vencimiento del registro para solicitar su renovacion.

En caso de no haber solicitado la renovacion dentro de los dos tiempos sefialados en la ley, el

registro caducara de pleno derecho.

2.10.6 Licencia de uso y Transferencia de marcas

El titular de una marca puede otorgar una licencia para el uso de su marca a una 0 mas
personas que deseen utilizar la misma para comercializar los productos o servicios que
contengan la marca. La licencia debera constar por escrito y se la debera registrar en la

Direccion Nacional de Propiedad Industrial. (Ley de Propiedad Intelectual art. 162)

Ademas de la licencia de uso el titular del registro podra transferir su marca mediante la venta
0 por via sucesoria, la cual deberd constar por escrito y se la registrara en la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial, caso contrario la transferencia no surtird efectos frente a

terceras personas.
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2.11 De la Nulidad del Registro

Cualquier persona y en cualquier momento podra solicitar la nulidad del registro de una
marca y seré el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI mediante un recurso de revision que
decretara de oficio o a peticioén de parte la nulidad absoluta de un registro de marca en los

siguientes casos: (Ley de Propiedad Intelectual art. 227)
a) Cuando se hubiese entregado documentos falsos para la obtencién del registro.

b) Cuando el signo registrado no sean suficientemente distintivo y susceptible de

representacion grafica y en los casos sefialados en las prohibiciones de registro.

c) Cuando el registro de la marca viole los derechos de terceros y causen confusion

con respecto a otras marcas.
d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe.

e) Cuando el registro se hubiere obtenido irrespetando los procedimientos establecidos

o0 a las leyes.

En todos estos casos menos del literal b) el Comité en virtud del recurso presentado declarara
la nulidad o no del registro luego de transcurrido el plazo para el ejercicio del recurso de
revision y antes de que hayan transcurrido 10 afios desde la fecha de la concesion del registro,
salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revision y éste hubiese sido

negado.

2.12 De la Cancelacion del Registro

Se podra pedir la cancelacion del registro de la marca en los siguientes casos:
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e Cuando la marca sin motivo justificado no ha sido utilizada durante 3 afios
consecutivos por el titular de la misma o por el que posea la licencia de uso al menos
en uno de los paises miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro pais en el
que Ecuador mantenga convenios vigentes sobre propiedad intelectual.

e Como defensa en un procedimiento de infraccion del registro, de oposicion o
nulidad.

e Cuando la marca que se registro haya sido idéntica o similar a una marca notoria o de
alto renombre al momento de solicitar el registro. (Ley de Propiedad Intelectual art.

220)

Cuando la persona interesada solicite la cancelacion del registro, se le notificara al titular de la
marca para que el plazo de 30 dias habiles se pronuncie. En el caso de que la solicitud se
interponga por falta de uso de la marca, el titular debera demostrar mediante facturas,
documentos contables, etc, que su marca estd funcionando con regularidad. Si la falta de uso

se debid a causas de fuerza mayor o por caso fortuito, no se cancelara el registro.

En caso de no haber alegado en este plazo, se decidira sobre la cancelacion o no del registro

de la marca mediante resolucién debidamente motivada.

2.13 Recursos Administrativos

En caso de negativa al registro de la marca por parte de la Direccion Nacional de Propiedad
Intelectual, o la nulidad o cancelacion de la marca, existen los recursos administrativos que

las personas pueden adoptar para apelar el acto administrativo:

e Recurso de reposicion, ante el mismo funcionario que lo dicto;

e Recurso de apelacion, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y
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e Recurso de revision, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

No es necesario agotar todos estos recursos para agotar la via administrativa, ya que se podra
plantear directamente los recursos que sefiala la Ley Contenciosa Administrativa contra los
actos administrativos definitivos o que impidan la continuacion del tramite, dictados por los

Directores Nacionales.

En este caso los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo podran suspender la
ejecucion del acto demandado, en caso que la ejecucidn pueda causar perjuicios graves y de

dificil reparacion.

Pero en el caso de que la parte interesada decida agotar los recursos administrativos y solicite
uno de los recursos sefialados anteriormente, sera el Comité de Propiedad Intelectual que
tramitard y resolverd los recursos de apelacion y revision. Una vez que resuelva ya no se
podra solicitar nuevamente estos recursos ante la resolucion del Comité, sino Unicamente se

podra solicitar el recurso de reposicion.

2.14 Procedimientos de Observancia

Una persona que se vea afectada por la violacion de sus derechos de propiedad intelectual,
podré iniciar acciones administrativas, civiles o penales, mismas que desarrollaremos a

continuacion.

2.14.1 Acciones administrativas

Dentro de las acciones administrativas tenemos la tutela administrativa y las medidas de

frontera.
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2.14.1.1 De la Tutela Administrativa

La tutela administrativa es el procedimiento que se ejerce de oficio 0 a peticion de parte a
través de las Direcciones Nacionales del IEPI, quienes se encargan de velar por el
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual mediante la “inspeccion, vigilancia y
sancion para evitar y reprimir violaciones a los derechos de propiedad intelectual”. (Ley de

Propiedad Intelectual art. 333)

Las Direcciones Nacionales o sus delegados ante el pedido de una persona que vea afectado o
violado sus derechos de propiedad intelectual podran inspeccionar, requerir informacion y en
caso de comprobar la infraccién podran sancionar con la interposicién de una multa la

violacion de los derechos protegidos.

El Articulo 335 de la Ley de Propiedad Intelectual sefala que:

“Las inspecciones se realizardn por parte de los directores nacionales o sus delegados, al
momento de la inspeccion y como requisito para practicarla validamente, se entregara copia
del acto administrativo en la que se hubiere ordenado, y si fuese aplicable, la solicitud de la

parte afectada”. (art. 335)

Si en el momento de la diligencia se presume o se comprueba la violacién de los derechos de
propiedad intelectual, se realizara un inventario de los bienes que se relacionen con la
infraccion. Ademas los Directores Nacionales o sus delegados podran remover los rétulos y

aprehender las mercaderias y otros bienes que violen los derechos de propiedad intelectual.

Si el IEPI presume la violacion de los derechos de propiedad intelectual podra requerir
informacién para comprobar la existencia o no de la infraccion, informacion que debera ser
entregada en un término no mayor a quince dias, contados desde la fecha que se realice la

notificacion.
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Antes de la adopcion de cualquier medida o resolucion el articulo 338 de la Ley de Propiedad
Intelectual sefiala que “se escuchara a la parte acusada y si fuese necesario se convocara a
una audiencia en la que los interesados puedan expresar sus posiciones” (art. 338),

aclaremos que esto se realizara salvo en el caso que no se tomen medidas provisionales.

Una vez que concluya el proceso investigativo por parte del IEPI y se compruebe el
cometimiento de la infraccion, se dictara resolucién motivada y se sancionara al infractor con
la clausura del establecimiento de 3 a 7 dias y o con una multa de entre quinientos dolares
($500) a cien mil délares ($100.000) de los Estados Unidos de América™***, ademas se podra

adoptar o aprobar las medidas provisionales que tomaron los Directores anteriormente.

Igual sancidn se impondra a las personas que obstaculicen o dificulten el cumplimiento de los
actos, medidas o inspecciones gue se realicen por parte del IEPI, asi como a las personas que

no envien la informacion solicitada en el término establecido.

En caso de que se presuma la existencia de un delito, se enviard copia del proceso

administrativo a la Fiscalia para el inicio del proceso correspondiente.

2.14.1.2 Medidas en frontera

Son procedimientos administrativos en virtud de los cuales el Servicio Nacional de Aduanas
del Ecuador tiene la obligacion de controlar el ingreso o salida de todo tipo de mercaderias,
es decir prohibir la importacion o exportacion de productos que violen los derechos de

propiedad intelectual.

! x** Sanciones impuestas en virtud de la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de
Mercado en las disposiciones Reformatorias y Derogatorias numeral décimo tercero que reforma el

articulo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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Los administradores de Aduana en el caso de impedir el ingreso o salida de productos, ya sea
de oficio o a peticion de parte, deberan informar al presidente del IEPI o sus delegados el
detalle de la mercaderia retenida, quién en el término de 5 dias debera confirmar o revocar la
medida tomada, en el caso de confirmar la infraccién, los productos pasaran a disposicion de

la fiscalia para el inicio del proceso correspondiente.

En el caso de que los administradores de Aduanas a peticion de parte interesada no impidieran
tal delito serdn considerados complices del mismo, ademas serdn sancionados

administrativamente.

El interesado podréa recurrir directamente al Presidente del IEPI en el caso de que el
administrador de aduanas no de un pronunciamiento o no haya adoptado alguna medida en el

término de 3 dias.

Ademas de los administradores de Aduana, los Directores Nacionales de Propiedad Industrial
podran ordenar a peticion de parte interesada, la prohibicion del ingreso o salida de bienes que
en cualquier modo violen derechos de propiedad intelectual. “La resolucion se dictara en el
término de tres dias desde la peticion. Si se estima necesario conveniente, se podra disponer
que el peticionario rinda caucion suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco dias

de solicitada, la medida quedaré sin efecto”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 343)

De ocurrir esta medida de prohibicion de ingreso o salida de la mercaderia, la autoridad ante
el pedido de la persona afectada por la prohibicion, realizard una audiencia para examinar la
mercaderia y decidir si revoca 0 no la medida, de comprobarse que la mercaderia viola

derechos de terceros, el caso se enviara a la fiscalia.

Cualquier resolucién que se dicte tanto en el caso de la tutela administrativa como en el caso
de las medidas en frontera seran susceptibles de los siguientes recursos en sede

administrativa:
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e Recurso de Reposicién ante la misma autoridad que la dicto.

e Recursos de Apelacion ante el Comité de Propiedad Intelectual.

e Recurso de Revision ante el Comité de Propiedad Intelectual y excepcionalmente de
reposicion ante el comité de Propiedad Intelectual, que es el 6rgano de segunda

Instancia administrativa del 1EPI, dependiendo de la causal invocada.

Cabe recordar que el articulo 69 del Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la
Funcién Ejecutiva sefiala que: los actos administrativos serdn impugnables en sede
administrativa o judicial. Es decir, quién se considere afectado por un acto administrativo lo
podrd impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo de manera directa. No sera necesario para el ejercicio de este derecho el que

haya precedido reclamacion administrativa previa la misma que sera optativa (art. 69).

Como vemos no es necesario agotar todos los recursos administrativos para acudir a los
Tribunales Contenciosos Administrativos y apelar las decisiones que haya tomado el IEPI con
respecto a la concesion de una tutela administrativa, o en la revocatoria o ratificacion de una

medida en frontera.

2.15 Acciones Judiciales

2.15.1Acciones Civiles

Las acciones judiciales civiles sobre propiedad intelectual se tramitaran en juicio verbal
sumario y seran los jueces civiles quienes estableceran o no la adopcion de medidas

cautelares.

2.15.1.1 Medidas Cautelares

Si el titular de los derechos cree que existe una violacion a los derechos de propiedad

intelectual podra pedir al Juez de lo Civil la toma de medidas cautelares para evitar que se
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pierdan las pruebas que seran necesarias para demostrar la infraccion, asi como para evitar
que se siga cometiendo la infracciéon e ingresen en el comercio. Las solicitudes para las

medidas cautelares deberan permanecer en secreto hasta luego de ejecutadas.

El Articulo 912 del Coédigo de Procedimiento Civil sefiala que “Puede una persona, antes de
presentar su demanda y en cualquier estado del juicio, pedir el secuestro o la retencion de la

cosa sobre la que se va a litigar o se litiga, o de bienes que aseguren el crédito”. (art. 912)

Si el juez a peticidn de parte, considera necesario tomar medidas cautelares luego de analizar
las pruebas e indicios que presumen la violacion de derechos de propiedad intelectual, “o
sobre informacién que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violacién actual o
inminente” (Ley de Propiedad Intelectual art. 306) ordenara las medidas que serviran para
proteger las pruebas que ayuden a demostrar la infraccion una vez que el titular demuestre que
es duefio de los derechos, y presente fianza o garantias para proteger al demandado para de

esta manera evitar abusos, cumplidos estos requisito el juez ordenara:

e El cese inmediato de los actos que constituyan la infraccion.

e El comiso definitivo de los productos u otros objetos que sean parte de la violacién de
los derechos de propiedad intelectual.

e EI comiso definitivo de los aparatos, objetos, instrumentos, maquinaria y medios
utilizados para el cometimiento del delito y que ademas podran servir para el
resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

e EIl secuestro podra ordenarse también sobre los ingresos obtenidos por la actividad

infractora.

Todas estas medidas podran ser en presencia del Juez, si asi lo solicita el demandante, quien
podra asesorarse de peritos o funcionarios del IEPI para la intervencion pericial tanto en la

practica de medidas cautelares como en la actuacion de las pruebas que sean necesarias para
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determinar el cometimiento o no de la infraccion. Luego de tomadas las medidas cautelares
ordenadas por el Juez, se citard la demanda al acusado para que en empiece a correr el
término de prueba que serd de 3 dias. Las medidas provisionales solicitadas por el
demandante caducaran en el término de 15 dias si es que el actor no propone la demanda en lo

principal.

En el articulo 310 de la Ley de Propiedad Intelectual se sefiala que:

“La orden que expida el juez implicard, sin necesidad de formalidad ulterior o providencia
adicional, la posibilidad de adopcién de cualquier medida practica necesaria para la plena
ejecucion de la medida cautelar, incluyendo el descerrajamiento de seguridades, sin perjuicio
de la facultad del juez de que al momento de la diligencia ordene cualquier otra medida
cautelar que resulte necesaria para la proteccion urgente de los derechos, sea de oficio 0 a

peticion verbal de parte. (art. 310)

Las demandas que se presenten para obtener una medida cautelar, asi como las providencias
correspondientes, tendran la categoria de reservadas y no se notificaran a la parte demandada

si no hasta después de su ejecucion.

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas, caduquen, o se resuelva que no
hubo violacién a los derechos de propiedad intelectual, el juez a peticion de parte, ordenara al

demandante la indemnizacion de dafios y perjuicios ocasionados.

Finalmente el articulo 315 dice que “Los jueces que no cumplan con lo previsto en el articulo
73 del Cédigo de Procedimiento Civil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
recepcion de la demanda o nieguen injustificadamente la adopcién de una medida cautelar,
seran responsables ante el titular del derecho por los perjuicios causados, sin perjuicio de la

accion penal que corresponda”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 315)
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2.15.2 De los Procesos de Conocimiento

El articulo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual con las modificaciones correspondientes
que se sefalan en las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias del Codigo Organico de la
Funcion Judicial a la Ley de Propiedad Intelectual codificada, sefiala que:

“Seran competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en
primera instancia, los jueces y juezas de lo contencioso administrativo del domicilio del
demandado y, en segunda instancia la sala especializada en dicha materia de la corte
provincial respectiva.” “Los recursos de casacion que se dedujeren en ésta materia seran
conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional

de Justicia” (294).

Seran también competentes para conocer éstas causas los jueces del lugar en el que se hubiere

cometido la infraccién.

2.15.3Accion Civil para Demandar Dafios y Perjuicios

Una vez que el IEPI analice las pruebas y demuestre que existié violacion a los derechos de
propiedad intelectual, la persona afectada podra demandar ante el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo la indemnizacion por dafios y perjuicios a la persona que cometio el delito.
2.15.4 Acciones Penales

La violacion a los derechos de propiedad intelectual podran ser castigadas ademas de las
sanciones civiles y administrativas que sefialamos con acciones penales que iran de acuerdo al

nivel de infraccion cometido por la persona que viol6 derechos protegidos.
Estas penas dependeran del grado del cometimiento de la infraccion y seran:

Articulo 319 de la Ley de Propiedad Intelectual:
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= Prision de 3 meses a 3 afios y una multa de mil trescientos catorce dolares con
cuarenta y cinco centavos ($ 1.314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro dolares con
cincuenta centavos ($13.144,50) tomando en cuenta el valor de los perjuicios
ocasionados, a las personas que almacenen, fabriquen, vendan, importen o exporten:
a) Un producto amparado por una patente de invencion o modelo de utilidad obtenido

en el pais;

b) Un producto fabricado mediante la utilizacion de un procedimiento amparado por

una patente de invencion obtenida en el pais;

¢) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el pais;

d) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una

marca notoria o de alto renombre, registrada en el pais o en el exterior;

e) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una

marca registrada en el pais; vy,

f) Un producto o servicio que utilice una marca o indicacién geogréafica no registradas,

idéntica o similar a una indicacion geografica registrada en el pais.

En los casos de los literales €) y f) los productos o servicios que utilicen el signo no
registrado, deberan ser idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por

las marcas o indicaciones geogréaficas registradas en el pais. (art. 319)

Articulo 320:

e Conigual pena que en el articulo 319 seran sancionados las personas que:
a. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos industriales o

informacion confidencial;
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b. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones
geograficas no registradas en el pais, que constituyan una imitacion de signos
distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el pais o en el exterior que
pueden razonablemente confundirse con el original; y,

c. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones
geograficas que constituyan una imitacion de signos distintivos registrados en el pais,
que pueden razonablemente confundirse con el original, para distinguir productos o

servicios que puedan suplantar a los protegidos. (art. 320)

Articulo 321:

Prisién de un mes a dos afios y multa de seiscientos cincuenta y siete délares con
veinte y dos centavos ($657,22) a seis mil quinientos setenta y dos dolares con veinte
y cinco centavos ($6.572,25) tomando en consideracion el valor de los perjuicios
ocasionados a las personas que:

o Utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que
sean idénticos a nombres comerciales publicos y notoriamente conocidos en el
pais 0 marcas registradas en el pais, 0 a marcas notorias o de alto renombre
registradas en el pais o en el exterior.

o lgual pena se impondra a quienes en violacion de los derechos de propiedad
intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias

distintivas publica y notoriamente conocidas en el pais. (art. 321)

Articulo 322:

Prisién de un mes a dos afios y multa de seiscientos cincuenta y siete délares con

veinte y dos centavos ($657,22) a seis mil quinientos setenta y dos ddlares con veinte
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y cinco centavos ($6.572,25) tomando en consideracion los perjuicios ocasionados, a
las personas que:

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o0 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; vy,

c) Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que
contengan marcas legitimas, para utilizarlos 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. (art. 322)

Articulo 323;

Prision de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos catorce dolares con
cuarenta y cinco centavos ($ 1.314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro dolares
con cincuenta centavos ($13.144,50) tomando en cuenta el valor de los perjuicios
ocasionados, a las personas que:

o Almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta,
vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas
de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el pais o en el
exterior, 0 con marcas registradas en el pais.

o También se reprimird con la misma pena a quienes rellenen con productos

espurios envases identificados con marca ajena. (art. 323)
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Articulo 327:

e Son circunstancias agravantes, ademéas de las previstas en el Cddigo Penal, las

siguientes:

a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violacion del derecho;

b) El que los productos materia de la infraccion puedan provocar dafios a la salud; y,
c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas. (art. 327)

Una vez demostrado por parte los fiscales el cometimiento del delito, el juez penal llamara a
juicio y el tribunal penal establecera la pena correspondiente al demandado por la violacién

de los derechos de propiedad intelectual.
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CAPITULO III

FALSIFICACION DE MARCAS, FALSIFICACION DE

PRODUCTOS E IMITACION MARCARIA

Antes de analizar cada uno de estos temas, es importante recordar que la falsificacion de

marcas, de productos y la imitacién marcaria son un tipo de competencia desleal.

La Ley de Propiedad Intelectual en el articulo 284 indica que la competencia desleal “Es todo
hecho, acto o préactica contrario a los usos o buenas costumbres en el desarrollo de

actividades econdmicas” **** (art. 284)

Hechos o Actos contrarios a las buenas costumbres en el comercio se refiere a usar la marca
sin el consentimiento del titular de la misma, confundir y dar testimonios falsos a los
consumidores con respecto a los productos o servicios que brindan las empresas, brindar
informacién que induzca al error en el publico sobre la naturaleza, modo de fabricacion,
caracteristicas o calidad de los productos o servicios, divulgar informacion secreta sin el
consentimiento de la persona encargada de autorizarla, y en general cualquier acto o hecho

que dafie la buena reputacion de la empresa y que causen perjuicios econémicos en la misma.

Adaptando el concepto al tema de este trabajo, una de las manifestaciones de la competencia

desleal es copiar, falsificar, imitar, usar sin el consentimiento del titular, marcas o signos

2 =%x Articulo derogado por la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado en las
Disposiciones Reformatorias y Derogatorias numeral décimo segundo que sefala lo siguiente “Derdguense los
articulos 183 al 193 y 284 al 287 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificacién 2006-13, publicada en el

suplemento del Registro Oficial 426 de 28 de Diciembre de 2006”
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protegidos para obtener beneficios econdmicos a costa del prestigio de las empresas que se

esfuerzan en hacer que el nombre de su marca sea reconocida en el mercado.

Aqui la importancia de conocer que la falsificacion o imitacion de las marcas asi como los
demas actos que traten de dafiar o afectar econdémicamente a una empresa son una forma de

competencia desleal.

La falsificacion y la imitacion marcaria lo que busca es crear confusion directa o indirecta
entre los consumidores, con respecto a los productos y servicios ofrecidos por una marca
legalmente registrada y que tiene éxito en el mercado, para de esta manera sacar ventaja

econdmica de tal situacion.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo el principal objetivo de la propiedad intelectual es
proteger al titular de la marca de las copias, imitaciones y uso de los derechos de su marca sin
su consentimiento, ya que las marcas son una parte importantisima en los mercados y que el
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de las empresas, logran que exista un
correcto y transparente funcionamiento del mercado, esto a su vez beneficia a los
consumidores que son los que ganan cuando existe una competencia leal entre las empresas,
pero en los Gltimos afios ha existido un incremento alarmante en la falsificacion e imitacion de
marcas y productos, lo que ha causado muchos problemas tanto a los titulares de estos
derechos, al Estado y por supuesto a los consumidores, ya que muchas veces las personas
adquieren un producto por el prestigio que conlleva una marca, confiando que sera de mejor
calidad, duracion y por lo tanto paga mas, y resulta que lo que adquirio es falsificado o se
identifica con un signo imitado, este hecho lo vemos todos los dias y no existe una correcta
aplicacion de la ley para frenar este abuso que perjudica a todos y que Unicamente favorece a

las mafias de falsificadores.
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La falsificacion ha crecido muchisimo en todo el mundo y més en este siglo XXI debido a que
la mentalidad y pensamiento de la personas ha cambiado, en la actualidad en muchos sectores
de la sociedad se considera que depende mucho de la marca que se compre o use, esto es lo
que motiva a los falsificadores a violar y aprovecharse de los derechos protegidos de las
empresas duefias de las marcas, y es en los paises subdesarrollados como el nuestro donde
mas encontramos productos falsificados debido la situacion econdémica de las personas que no

tienen dinero para comprar productos identificados con las marcas conocidas.

Como sabemos las marcas maés falsificadas o imitadas son las marcas notorias y de alto
renombre, es decir en las cuales la gente confia mas por la calidad y prestigio, en estos casos
es cuando los Estados deben intervenir para evitar que se vean afectados los titulares de las
marcas y los consumidores que se ven engafiados por personas que cometen estos delitos y
que les perjudican econémicamente y dafian el mercado, ademés hay que apuntar que los
productos adulterados en el caso de los productos consumibles como son las medicinas y

alimentos, pueden perjudicar gravemente la salud de los consumidores.

Para evitar ser victimas de estos delitos debemos conocer los derechos que tenemos, hacer
respetar las leyes que existen y tratar de mejorarlas, para evitar que se sigan generando estos
problemas que estan acabando la creatividad de las personas y en general de las empresas que

invierten millones en investigaciones para inventar nuevas tecnologias y obtener prestigio.

Las leyes para sancionar estos delitos o infracciones existen y son claras, tal vez son un poco
blandas, pero existen y deben ser aplicadas correctamente, pero en muchos de los casos los
fiscales y los jueces no tienen el conocimiento adecuado de las consecuencias que produce la
falsificacion y en ocasiones desestiman los procesos o los archivan y la impunidad reina en
esta clase de delitos, es por eso el motivo de este trabajo, para demostrar que la falsificacion

de marcas es un problema a nivel mundial y que poco se hace para reducirla por lo menos,
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aqui realizaremos una diferenciacion de lo que es la falsificacion de marcas, falsificacion de
productos e imitacién marcaria que en muchos de los casos es confundida por los jueces y
fiscales ya que no tienen un correcto concepto sobre estos 3 tipos de violaciones a los
derechos de propiedad intelectual, ya que desde mi punto de vista, cada uno tiene diferentes
connotaciones y deberian ser penados unos con mas fuerza que otros, siempre pensando en los
dafos que pueden llegar a causar tanto al duefio de la marca como a los consumidores que

pueden poner en riesgo su vida por un producto falsificado o imitado.
A continuacion analizaremos y distinguiremos estos 3 tipos de actuaciones.

La falsificacién de marcas generalmente implica también la falsificacion del producto, pero se

deben hacer algunas precisiones importantes que las analizaremos a continuacion.

3.1 LA FALSIFICACION MARCARIA

3.1.1 Concepto

La falsificacion de marcas es un delito que consiste en reproducir el signo de una marca
registrada o notoriamente conocida, sin el consentimiento del titular de la misma y utilizarla
ilegalmente en otros productos o servicios para obtener beneficios econdmicos gracias al

prestigio que ha logrado la marca protegida.

Es decir fabricar un producto o un articulo y utilizar una marca conocida o de alto renombre
para hacer creer a los consumidores que dicho producto fue creado por la empresa duefia de la
marca, 0 en muchos de los casos los falsificadores simplemente compran productos o
articulos de baja calidad y le cambian la etiqueta o le imprimen el nombre de una marca que

sea notoriamente conocida para asi engafiar al consumidor.
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Guillermo Cabanellas nos dice que la falsificacion es "la destruccion o apoderamiento sin

escrapulos de los bienes ajenos™ (250)

Al falsificar una marca se estd engafiando a los consumidores respecto del origen o

procedencia del producto.

“Un producto falsificado es algo que se ha copiado o imitado ilegalmente con el fin de
obtener el dinero de clientes crédulos o de personas que lo adquieren por propia y libre

voluntad en detrimento del fabricante legitimo” (ctd Harms 5)

“La fabricacion, distribucion y venta de productos provistos de marcas notorias, que afectan
a multitud de sectores productivos, constituye una actividad altamente perjudicial para las
empresas, tanto desde un punto de vista econdmico como . . . del deterioro de la propia
imagen y del prestigio que van unido a la marca, sin olvidar . . . el dafio que ocasiona a los

consumidores”. (Bazan 75)

Se podria considerar que la falsificacién puede ser también el robo de la marca es decir el
registro indebido de una marca ya registrada anteriormente, esto ocurre con las marcas
conocidas internacionalmente pero que no cuentan con el registro dentro de nuestro pais, y los
falsificadores se aprovechan de tal situacion para robarse la marca y ponerla a su nombre, en
algunos casos tal registro lo utilizan para explotar comercialmente la marca falsificada o
simplemente en el ejemplo que veremos a continuacion:

Un falsificador se percata que existe una marca que ha empezado a tener éxito en el mercado,
por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, y que no esta registrada en los paises
latinoamericanos, esta persona inmediatamente presenta una solicitud para registrar el nombre
0 signo como su marca en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, si ésta cumple con
todos los requisitos exigidos, la Direccion Nacional hara el analisis de forma y en caso de ser

admitida, sera publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual, en el ejemplo que estamos
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dando el falsificador ha actuado "licitamente™ en base al principio de territorialidad, esto es
una vez concedido un derecho, el titular puede impedir que un tercero use el mismo nombre
en su territorio, sin embargo, en este caso vemos que el motivo del registro fue con dolo y
con el &nimo de aprovecharse del prestigio de la marca, perjudicando al titular de la misma
quién no tiene el mas minimo conocimiento de lo que estd ocurriendo, por lo tanto como
desconoce que su marca esta siendo objeto de registro en otro pais no presentard las
oposiciones fundamentadas durante los treinta dias habiles posteriores a la publicacion del
registro, en este caso la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual al no recibir oposicion al
registro de la marca, realizara el examen de registrabilidad y si cumple con todos los
requisitos exigidos en la ley procedera a otorgar el registro. Ante esto el verdadero titular de la
marca tendra problemas cuando desee registrar su marca en uno de los paises en que el
falsificador registré la marca como suya. Es muy comun que el falsificador no haya registrado
la marca ajena para competir deslealmente elaborando productos ilegitimos usando la marca
usurpada, ya que el principal motivo de su mala intencion es para exigir el pago de un
"rescate" por la marca registrada por ¢l y la cual ha sido de su supuesto “ingenio” e
“imaginacion”, afectando la imagen y aprovechandose de la marca legitima y produciendo

grandes dafios economicos a la empresa.

En el mundo de hoy toda marca, absolutamente toda marca que tenga éxito y goce de buena
reputacion entre los consumidores, es falsificada. Pocas o casi ninguna marca en el mundo se
salva de este delito y como sabemos las marcas mas falsificadas en nuestro pais y en todo el
mundo son las marcas notorias y de alto renombre como por ejemplo Nike, Adidas, Puma,
Abercrombie, Armani, Hollister, Dolce Gabana, Sony, Samsung, Nokia, Tommy, Rolex, y
muchas otras mas, estas marcas que han logrado prestigio a nivel mundial pierden millones de

ddlares al afio por este delito, y que en algunos casos han ocasionado que sus directivos dejen
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de tomar medidas porque es inevitable que su marca deje de ser falsificada, ya que en algunos

paises existe nula persecucion y control para encontrar y sancionar a los falsificadores.

Los productos maés falsificados como lo vimos son especialmente las marcas que fabrican
ropa, calzado, perfumes, licores, cigarrillos, medicinas, gafas, electrodomésticos,
reproductores musicales, celulares, juegos de video y computadoras, y en una menor cantidad
también son objeto de falsificacion las piezas de vehiculos, llantas, cosméticos, suministros de

oficina, alimentos etc.

Los paises en el mundo que mas fabrican, producen y venden productos y articulos
falsificados son la China, nimero 1 del mundo en este tipo de delitos, luego estan Indonesia,
Tailandia, Malasia, Corea y en nuestra region estan Brasil, Paraguay, Perd, Colombia y
Panamaé; estos son los paises con mas altos indices de falsificacién en donde se fabrican,

comercializa y luego se distribuye a los demas paises de la region.

Debemos distinguir aqui algunas formas de falsificacién, ya que existen las copias o
falsificaciones exactas llamadas engafiosas y las copias burdas o sencillas que son de facil
distincion también llamadas no engafosas, aqui surge el problema ya que una copia exacta de
marca lo que ocasiona es que el consumidor adquiera un producto con la supuesta idea de que
es original, porque la copia es perfecta y paga por el producto la misma cantidad de dinero
que cuesta la original, y ocurre que en poco tiempo el producto se dafia 0 comienza a
desgastarse aceleradamente por la mala calidad de productos utilizados en la fabricacion del
mismo lo que ocasiona que el consumidor se lleve una mala imagen de la marca; y por el
contrario existen también las copias burdas o sencillas, por ejemplo en el mercado podemos
encontrar un reloj con la marca “Rolex” en $36 mientras que el producto original esta en los
$900, ademas de darnos cuenta que es falsificado a simple vista por el aspecto del mismo, la
gran diferencia en el precio es evidente que es un producto falsificado y que fue fabricado con

materiales de baja calidad, en este caso una persona que adquiere este tipo de productos en la
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mayoria de los casos esta consciente de que esta pagando por un producto falsificado y de
mala calidad, pero esto no ocurre con las falsificaciones exactas o “copias de calidad” ya que
para elaborar estos productos los falsificadores utilizan hasta oro y materia prima de alta
calidad iguales al producto original en el caso del reloj, pero lo que colocan de baja calidad es
la maquina del reloj, y esto resulta casi imperceptible para el consumidor al momento de
comprar, y termina pagando la misma cantidad de dinero que cuesta la marca original es decir
unos $ 900 o mas por un producto falso, aqui encontramos la parte grave de la falsificacion,
ya que ademas del engafio que sufre el consumidor, las empresas fabricantes y duefias de las
marcas pierden millones de délares al afio ya que cada venta que realice un falsificador es una
venta menos para el duefio de la marca, ademas de que el consumidor engafiado pierde toda la
confianza en la marca ya que no supo que el producto que adquiri6 estaba falsificado, lo que
ocasiona graves dafios a la reputacion y prestigio de una empresa, debido a que los
falsificadores al momento de elaborar un producto utilizan procedimientos y materiales de
baja calidad y que en muchos casos pueden poner en riesgo hasta la vida de las personas.

Diferenciemos aqui otra forma de engafio que esta dentro del delito de falsificacion, pero que
mas bien se le deberia llamar como “mal uso de la marca”, y que es lo mds comun de
encontrar en el mercado principalmente en el nuestro. Podemos considerarlo como un delito
menos grave que la falsificacion pero que de todas maneras resulta en un engafio para algunas
personas que no tienen un conocimiento real de lo que es la falsificacion, con “mal uso de la
marca” nos referimos a utilizar el signo de una marca como dibujo de un bien o producto,
sobre todo esto ocurre en las prendas de vestir, mochilas, carteras, gorros, etc, en donde
vemos estampada en medio de una casaca por ejemplo el nombre de una marca famosa,
ejemplo “Nike”, pero en la etiqueta de la casaca encontramos un nombre distinto a “Nike”, en
este caso es un mal uso de una marca y no estariamos hablando de una falsificacion

propiamente pero que de todas formas estan dentro de la falsificacion y como lo dijimos
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pueden producir un engafio para los consumidores y un dafio para la imagen de la marca y la

empresa en general.

Cualquier falsificacion incluso de los articulos o productos no engafiosos que adquieren las
personas a sabiendas que es falsificado es vista por los titulares de la marca como algo
perjudicial para su imagen. Por lo tanto un producto engafioso de gran calidad constituira una
gran preocupacion y amenaza para el duefio de la marca debido al alto riesgo de crear
perjuicios tanto para los consumidores como para los titulares, ya que una persona que
adquiere uno de estos productos corre el riesgo de sufrir dafios en su integridad fisica por
ejemplo en el caso de dispositivos médicos o equipos industriales falsificados, estos articulos
puede ocasionar que los afectados interpongan una demanda al fabricante y esa publicidad

perjudicara al duefio de la marca hasta que se aclare que el producto fue falsificado.

Si revisamos un poco la historia vemos que la falsificacion de marcas fue tipificada como
delito desde finales del siglo XIX, y en el afio de 1876 en las leyes de los Estados Unidos ya

se castigaba a la falsificacion de productos y su comercializacion.

En el Convenio de Paris también encontramos disposiciones que sefialan a la falsificacion
como delito, aunque no prevé sanciones penales, por ejemplo el articulo 9 nos dice “todo
producto que lleve ilicitamente una marca de fabrica o de comercio o un nombre comercial
sera embargado al importarse en aquellos paises de la Unién en los cuales esta marca o este

nombre comercial tengan derecho a la proteccion legal”. (Convenio de Paris art. 9)

En el ADPIC se sefiala la obligacion de tipificar como delito la falsificacion de marcas:

“Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de
falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de
autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderan la pena de prision y/o la

imposicién de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el
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nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda,
entre los recursos disponibles figurara también la confiscacion, el decomiso y la destruccion
de las mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados
predominantemente para la comision del delito. Los Miembros podran prever la aplicacion
de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infraccion de derechos de propiedad
intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial, se entendera por
"mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancias,
incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorizacién una marca de fabrica o de
comercio idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancias, o que no pueda
distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos
que al titular de la marca de que se trate otorga la legislacion del pais de importacion”. (art.

61)

Mas adelante analizaremos las sanciones que existen para el delito de la falsificacion de

marcas, ahora veamos las principales causas que provocan la falsificacion en todo el mundo.

3.1.2 Causas de la Falsificacion Marcaria

Uno de los mayores problemas que causan el gran aumento de la falsificacion en todo el
mundo es porque en la mayoria de paises sobre todo en los subdesarrollados la falsificacion es
vista como algo normal o como una cosa de “vivos”, ya que si una persona adquiere un
producto de marca que cuesta $300 en $60 sabiendo que no es original pero es idéntico o
parecido, les parece una picardia o llamada también “viveza”, en estos paises no existe la
minima conciencia de lo que ocasiona este delito en el mercado comercial y tampoco se
considera los graves dafios que produce a las empresas y a las miles de personas que trabajan

en las mismas, ya que muchas de las veces se quedan sin trabajo ya que debido a las bajas
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ventas que existen, las empresas hacen recortes de personal, lo que resulta grave para la

economia de los paises.

“La aceptabilidad ética de la realizacion de copias sigue siendo una cuestion complicada’.

(ctd Harms 10)

En nuestro pais y en general en los paises subdesarrollados este delito es mas comun debido a
la situacion econdémica, muchas de las personas no tienen el poder adquisitivo necesario para
comprar un producto de marca, ya que sus precios son muy elevados y en el caso de nuestro
pais es aun mas dificil adquirir un producto de marca por la gran cantidad de impuestos que se
gravan para los productos que vienen del extranjero, pero ni aun esta situacion justifica la
falsificacion ni es un pretexto valido para que se permita la violacion de los derechos de los
titulares de las marcas que pagan para que sus marcas estén protegidas, si apoyariamos esta
situacion estariamos ante una pérdida gigante de valores éticos y morales, es responsabilidad
de cada uno de los Estados evitar este delito que mata el ingenio y creatividad de las personas

que se esfuerzan por lograr que su marca sea reconocida y obtenga prestigio.

“Los bajos ingresos de los paises con economias en desarrollo llevan a los consumidores a
buscar productos y servicios a bajo precio. Las personas que participan en la falsificacion . .
. se aprovechan de esas necesidades e inundan el mercado con productos falsificados, para
ello, suelen seleccionar comunidades y zonas de bajos ingresos en las que se sabe muy poco

sobre las cuestiones relacionadas con los derechos de P.I"”. (Sibanda 3)

Otras de las causas que provocan la falsificacion de marcas ademas de la situacion economica
de los consumidores, es debido al bajo nivel creativo e intelectual y los pocos valores éticos
de las personas que se dedican a la falsificacion, que no les importa aduefiarse o falsificar

marcas ajenas con tal de aprovecharse del prestigio de las marcas y beneficiarse
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econdémicamente, y lo peor de todo es que la gran mayoria lo hacen con toda la serenidad y

despreocupacion debido a los bajos controles que se ejercen para combatir este delito.

La falsificacion es una actividad que ha aumentado y es tan grande en todo el mundo debido a
esa falta de controles que existen y por las elevadas ganancias que produce, si hay personas
que se arriesgan a llevar droga en su estomago por la necesidad de obtener dinero, en el caso
de la falsificacion esto resulta algo inmensamente facil y lucrativo. Ya que fabricar una
prenda falsificada puede costar $5 dolares, y luego le etiquetan con una marca de una empresa

famosa, y podréa costar en $70, lo que genera una ganancia muy rentable y productiva.

Es por eso que los productos que tienen un elevado precio por el prestigio de la marca son los

mas comUnmente falsificados, ya que producen una ganancia grande para el falsificador.

Hay que resaltar que gran parte de la culpa la tienen los titulares de las marcas, ya que es
responsabilidad de la empresa proteger su marca y controlar que no estén falsificando sus
productos y este control debe ser constante ya que estas falsificaciones producen en los

consumidores una desconfianza al momento de elegir el producto.

Si las autoridades encuentran productos falsificados y se notifica a los titulares de la marca y
ellos no siguen el proceso para demostrar que los productos encontrados estan falsificados, no
se podréa sancionar a los infractores por la falta de pruebas que determine el cometimiento del

delito.

Si recorremos por los mercados podemos encontrar una gran cantidad de productos
falsificados y que estan en muchos de los casos a la vista de las autoridades, quienes no
realizan ningin decomiso ni investigacion debido a que los titulares de las marcas no han
denunciado tal violacién a sus derechos, 0 no se involucran en seguir los procesos para que se

investigue el cometimiento del delito, ya sea debido a la falta de confianza en la justicia o
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porque consideran que es muy costoso invertir en procesos de vigilancia de la marca, esto

ayuda al incremento de este delito debido a la falta de sanciones.

En ocasiones cuando las autoridades competentes acttan de oficio, es decir, detienen en las
aduanas mercaderia presumiblemente infractora, las autoridades dependen de los titulares de
los derechos para que les faciliten las pruebas necesarias y apoyo. Cuando los titulares de los
derechos observan que la cantidad de productos falsificados no es mayor, no consideran como
una amenaza grande o simplemente no se adhieren a la medida porque no tienen
representantes en ciertos lugares, no toman ninguna medida, sosteniendo que no les resulta

rentable accionar legalmente.

Ademas es una razon importante y que influye en el aumento de la falsificacion la falta de
penas significativas para los que cometen estos delitos, sabemos que es imposible sancionar a
las personas que compren un producto falsificado, ya que no se podria determinar si compro
el producto sabiendo que esta falsificado o lo hizo por desconocimiento e ingenuidad,
tampoco es necesario sancionar a las personas que comercializan el producto, ademéas que
esto seria muy dificil debido a la gran cantidad de personas que venden estos productos, lo
que primero se debe hacer es buscar y sancionar a las personas que fabrican estos productos
falsificados, para de esta manera solucionar de cierta manera este delito que es el mas comun

y menos sancionado.

Como lo indicamos antes, no es facil demostrar y comprobar que un comerciante o0 comprador
adquiri6 algo falso a sabiendas que estaba cometiendo un delito, recordemos que en este tipo
de actuaciones siempre debe estar presente el dolo, y una persona como el comerciante a
veces no siempre sabe que vende o compra algo que esta falsificado, ya que también pudo
haber sido engafiado. En este caso lo que se debe hacer es investigar quién es el principal

productor de las mercaderias falsificadas para de esta manera sancionar drasticamente y
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decomisar todos los productos, materiales y maquinas que utilizaron para la fabricacion de los

productos.

La falsificacion marcaria al igual que el trafico de drogas produce lavado de dinero,
explotacion laboral y explotacion infantil, todo esto deben tener en cuenta las autoridades al

momento de investigar y sancionar un caso de falsificacion.

Como lo sefialamos antes, uno de los motivos que provocan que los titulares de la marca no
demanden por la falsificacion de sus productos es por la falta de confianza en la justicia, y
este es un problema real que se da por saturacién de causas en los juzgados o el

desconocimiento que tienen las autoridades judiciales en este tipo de delitos.

Como acabamos de ver, la falta de ética en las personas, los problemas econémicos de los
paises subdesarrollados, la falta de creatividad de las personas, los procedimientos judiciales
ineficientes, la falta de compromiso de las autoridades judiciales y de los mismos titulares de
derechos y en algunos de los casos la corrupcién tanto en el &mbito judicial como aduanero
son las causas que motivan a que la falsificacion marcaria y/o de productos siga aumentando

cada dia en todo el mundo.

3.1.3 Consecuencias

La falsificacion de marcas es el delito que mas ha aumentado en los ultimos 20 afios, a tal
punto que se lo ha llegado a considerar como el crimen mas grande del siglo XXI, y no sélo

ha aumentado en los paises subdesarrollados sino también en los paises desarrollados.

Debemos resaltar que se han tomado medidas para bajar los indices de falsificacion en todos
los paises miembros de la OMC que forman parte del ADPIC, pero estas medidas no han sido

suficientes, ya que a diario vemos como la falsificacion aumenta cada dia y sigue causando
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pérdidas millonarias no solo al titular de la marca sino también al Estado y por supuesto a los
consumidores que se ven estafados cuando adquieren un producto pensando que es de marca
y resulta que es una falsificacion y lo peor que corren el riesgo en el caso de los

medicamentos y en productos consumibles de sufrir dafios en su salud.

Recordemos una vez mas que la falsificacion de marcas provoca efectos muy dafiinos en la
economia de un pais, ya que genera evasion impositiva lo que provoca que el Estado no reciba
millones de dolares en impuestos, ya que los productos falsificados cuando pasan por las
aduanas pagan bajisimos impuestos debido a que entran como productos sin marcas y es aca
en el pais es donde se falsifica la etiqueta de las marcas prestigiosas y son vendidas a precios
altos, esto desalienta la radicacion de empresas en el pais, quienes desisten en establecer
empresas al no ver resguardada y protegida su inversion, ademéas afecta gravemente al
mercado y economia de los paises debido a la reduccion en las ventas de las empresas duefias
de las marcas que se ven obligados a reducir el personal de sus compafiias debido a las bajas

ventas que ocasionan la gran proliferacion de productos falsificados en el mercado.

“FEl Estado debido a la falsificacién genera pérdidas de tipo fiscal como consecuencia de una
actividad que vulnera derechos arancelarios, IVA, seguridad social, etc, al fabricarse estos
productos de manera irregular, en fabricas clandestinas, con trabajadores no dados de alta
en sus seguros sociales y distribuyéndose en el mercado mediante redes de delincuencia

organizada que, en muchos casos, explotan la necesidad de inmigrantes ilegales. (Bazan 80)

A mas de estos dafios econdmicos la marca pierde prestigio, fama, credibilidad, y crédito ante

los consumidores que tienen desconfianza al momento de elegir un producto.

Como lo anotamos, en el consumidor la falsificacién provoca que la persona que compra un

producto pensando que es original se vea decepcionado y engafiado por la calidad del mismo,
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y la empresa duefia de la marca pierde no solo la confianza del consumidor sino la venta de

sus productos ya que las marcas falsificadas abundan en el mercado.

La falsificacion de marcas es el delito que produce més dinero en el mundo, incluso mas que
la droga, y es el delito por el que menos medidas judiciales se toman en el caso de nuestro
pais y en muchos otros paises subdesarrollados, es por eso que la falsificacion de marcas
siempre deberia considerarse como un delito de accion publica y que no sea necesaria y
trascendental la peticion del titular de la marca para retirar del mercado los productos

falsificados y sancionar a los falsificadores que son mafias gigantescas.

Algo que queria resaltar es que nuestro pais pierde en este caso mucho mas dinero que los
mencionados anteriormente como Brasil, China, Colombia debido a que la gran mayoria de
productos falsificados vienen de estos paises, es decir que todo el dinero de los productos
falsificados que la gente paga por ellos sale del pais, a mas del aspecto negativo que produce
la falsificacion, el impacto negativo a la economia que produce la salida de divisas es ain mas

grande.

En el caso de la ropa, la falsificacién es ain mas grave y evidente en nuestro pais, cada dia
vemos como las marcas notorias estan etiquetadas en ropa o zapatos que la podemos
conseguir en $5 0 maximo $20, en este caso sabemos que estan falsificando marcas protegidas
0 haciendo un mal uso de la marca, pero no se hace nada para evitarlo, y las personas lo
adquieren sabiendo que no es original ya que el precio es muy reducido, pero como lo dijimos
anteriormente este problema se agudiza cuando se vende esos productos como “originales” en
boutiques prestigiosas, cuando en realidad son copias de mala calidad, lo que resulta en una

estafa para el consumidor.
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En nuestro pais ademas de la ropa y los zapatos, uno de los productos mas falsificados son las
gafas de las grandes marcas como Ray Ban, Okley, Boos, Chanel, DyG. Son casi
imperceptibles las diferencias entre una marca original y una falsa en cuanto al modelo, pero
si nos ponemos a Verificar la calidad del plastico o cristal de los lentes encontraremos grandes

diferencias y que pueden afectar la vision de los que adquieren estos productos.

Se indica que cada afio se fabrican 40 millones de relojes suizos falsos, cifra que duplica la

produccion anual de relojes suizos auténticos. (OMPI parr 7)

La falsificacién de marcas en otros paises es aun méas alarmante todavia, en México seguln el
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual el dinero que produce la falsificacion representa
el 8% del PIB, y que esto se debe a que los consumidores no ven a la falsificacion como un
delito, sino como algo comdn del mercado, y por otro lado el mismo problema que

afrontamos en Ecuador que es la falta de recursos econémicos de los consumidores. (Meré)

En la Argentina tenemos el caso de “La Salada”, definida por la Unién Europea como "el
emblema mundial del comercio y la produccion de bienes ilegales”, ocupa 20 hectareas y
anualmente genera $ 400 millones por afio. Mas del 80% de los productos que se venden ahi
son falsificados, y entre los clientes hay minoristas, mayoristas e incluso exportadores.
Alquilar un puesto en la feria ilegal mas grande de América Latina cuesta alrededor de US$

3.000 mensuales. (Dema parr. 1)

En el tema de la falsificacion de medicamentos la cosa es aln mas grave, ya que las personas
que adquieren un medicamento falsificado corren el riesgo de hasta perder la vida, por lo
general las pastillas mas falsificadas son aquellas que se utilizan para bajar de peso,

antidepresivos, y principalmente la marca mas falsificada es el Viagra.
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En el caso del Viagra es muy dificil diferenciar entre un producto original y uno falsificado, lo
que dificulta la accién de los agentes de aduana, ya que son idénticas en el tamafio y color,
solo si la pastilla es sometida a un analisis de su composicién quimica nos encontramos que el
producto falsificado contiene hasta cal, colorantes y hasta sustancias toxicas menos el

compuesto quimico que contiene el viagra.

El consumo de productos falsificados puede causar ademas "externalidades negativas”, por
ejemplo un aumento del riesgo de transmision de enfermedades, en el caso de productos

farmacéuticos, o un dafio al medio ambiente, en el caso de productos quimicos.

“Cuando se abre un contenedor sospechoso, a simple vista se puede observar mercaderia sin
marca; detrds de esta mercaderia con marcas desconocidas y en el fondo, es donde
generalmente vienen los productos falsos. También se emplea el método de enviar por un
lado la mercaderia falsa y por otro las etiquetas. Después el producto se termina de armar en

grandes talleres que existen principalmente en Paraguay”. (Barrios)

Recordemos que cuando adquirimos un producto sabiendo que es falsificado estamos siendo
parte del delito y nos convertimos en complices del mismo, tanto asi como cuando sabemos
qgue un producto es robado y lo compramos porque es mas econdémico, los beneficios
econdmicos obtenidos de las actividades ilicitas pueden utilizarse para financiar el crimen

organizado, bandas delictivas o para otras actividades criminales.

Segun estimaciones de la Organizacion Mundial de Aduanas y la Organizacion de
Cooperacion y Desarrollo Econémicos (OCDE) se calcula que entre el 7 y el 10 por ciento
del comercio mundial se nutre de falsificaciones, con un costo para la economia mundial de
aproximadamente 492.000 millones de délares al afio. (Revista de la Ompi parr. 2) Esta cifra

es superior al producto interno bruto de unas 150 economias.
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En el caso de algunas empresas, los titulares de las marcas invierten cada vez menos en el
desarrollo de nuevos productos y tecnologia debido a la alta presencia de falsificaciones en el
mercado Yy les resulta dificil luchar contra los falsificadores, pero en el caso de otras empresas
sus titulares han buscado la forma de combatir la falsificacion y han optado por realizar
estrategias como por ejemplo la utilizacién de embalajes llamativos para los productos, para
que de esta manera resulte mas complicado para los falsificadores copiar su marca, ademas de
esto, para evitar ser victimas de este delito y que sus clientes se sientan seguros al momento
de adquirir sus productos, han establecido o se han aliado con establecimientos comerciales
para la venta de sus productos con la autorizacién especifica. Estas tacticas han ayudado a
reducir los problemas de falsificacion y han sido una muy buena idea de las empresas duefias

de las marcas.

El problema de aquello es que muchas de las veces las empresas se estan esforzando e
invierten dinero en hacer mas llamativo y diferente al producto en cuanto al disefio del mismo
para que sea facilmente distinguible de los productos falsificados, pero en cambio no se

esfuerzan en mejorar la calidad del producto en si.

La consecuencia mas grave que podria llegar a ocurrir, en el caso que las empresas no puedan
combatir la falsificacion es que sus incentivos para invertir en productos de mayor calidad se
reduzca debido a la bajas ganancias que producen, lo cual puede ocasionar que desaparezcan

del mercado los productos de alta calidad.

A continuacion hare una lista de algunas de las consecuencias que provoca la falsificacién:

e Las empresas locales y extranjeras pierden prestigio y dinero.
e Afecta la inversion extranjera y la confianza de los inversores.
e Los puestos de trabajo disminuyen porque las empresas reducen sus ventas y

despiden a los empleados.
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e Las relaciones comerciales internacionales se ven afectadas cuando no existe
cumplimiento a las normas relativas a la propiedad intelectual.

e Los ingresos tributarios y aduaneros se reducen debido a que las ventas de
productos falsificados se producen en mercados informales, el Estado no recibe el
IVA, Impuesto a la Renta, y los Aranceles Aduaneros.

e Lasalud y seguridad publica se ven afectadas gravemente.

e Aumenta la corrupcién y la delincuencia organizada.

“La falsificacion tiene una incidencia socio-econémica que no puede ser ignorada y que
requiere de la adopcién de medidas eficaces para frenar un fendbmeno que constituye un
peligro afiadido para los consumidores, no sélo . . . del dafio econdémico, sino también desde
la dptica de su propia seguridad fisica dado que los productos adquiridos y consumidos con
origen fraudulento adolecen del control y de la calidad a que se obliga a un fabricante legal ”.

(Bazan 80)

3.1.4 Medidas para reducir este problema

Cada uno de los paises deben tomar mas en serio este delito y adoptar medidas que ayuden a
reducir el indice de falsificacion, las medidas que se tomen deber ser en coordinacion con los
demas paises, ya que no solo basta que se investigue y se detenga a las personas que
comercializan los productos falsificados sino que se trate de localizar a las personas o
empresas que fabrican los productos, ya que muchas veces como es el caso de nuestro pais los
productos falsificados que son comercializados en el mercado provienen de otros paises como

Pert, Colombia, Paraguay y principalmente de la China.

En nuestro caso se debe tomar medidas de frontera méas estrictas y minuciosas y que la

Aduana Ecuatoriana realice controles en los pasos fronterizos de todos los productos que
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Ilegan al pais para asi evitar que siga aumentando la falsificacion y su comercializacion. Por
lo tanto, combatir la pirateria y la falsificacion a nivel fronterizo resulta una accion estratégica

vital.

La OMC ha entendido que el combate de la pirateria y la falsificacion a nivel fronterizo
resulta una accion estratégica de importancia, por cuanto impedir el acceso o la salida de tales
mercancias ilicitas en la frontera podria ser mas eficaz y sencillo que atacar la produccién y

comercializacioén internas.

Una correcta proteccion a las marcas evitaria en gran medida el continuo cometimiento de

falsificaciones y se minimizaria la competencia desleal.

En algunos casos las personas compran por ingenuidad y pagan altas sumas de dinero por un
producto falso, y en otros casos saben que el producto es falsificado pero lo adquieren por

situaciones econémicas que hacen imposible comprar los productos originales.

El titular de una marca debe tener en cuenta siempre, que el prestigio de su marca es el valor
intangible mas grande y valioso de su empresa, lo deben cuidar mas que a las mismas
instalaciones y maquinas de la empresa. Es por eso indispensable el registro de una marca y el
continuo control que deben realizar en el mercado para ver que Su marca que estd
comercializandose en el mercado es la original, si una empresa tan solo registra la marca y
pierde de vista el prestigio de su marca y la opinion de los consumidores estara es riesgo de

perder clientes y el reputacion de su marca.

Una empresa no debe descuidar los detalles que la hacen preferida por los consumidores y
debe registrar todo lo que produzca un valor especial para la marca, por ejemplo un disefio del
producto o color, de esta manera estaran protegido y podran reclamar y demandar a las
personas 0 empresas que copien sus ideas, de esta forma evitaran el detrimento de su marca y

ganaran mas dinero porque obtendran el privilegio de los consumidores.
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Para intentar reducir la falsificacion tanto en nuestro pais como en los demas paises donde la
falsificacion es grande, se debe hacer campafias para concienciar a la poblacion de los dafios
que produce este ilicito, y que en algin momento les puede afectar a ellos mismo en su
negocio o actividad. Asi como se hacen campafas para evitar que la gente compre cosas
robadas, se debe hacer entender a los consumidores que mientras mas compran productos
falsificados, aumenta la falsificacion y la violacion a los derechos de propiedad intelectual, la
campafa debe ser tanto para los consumidores como para las empresas titulares de las marcas,
para que controlen que su marca no esté siendo falsificada y ayuden en la realizacion de las
investigaciones, para de esta manera poder sancionar a los falsificadores. Debemos entender
que la falsificacion impide el desarrollo de las naciones ya que se ahuyenta a las inversiones y

por lo tanto habra menos fuentes de trabajo.

Para combatir este mal se deben unir fuerzas y llevar acciones coordinadas entre todos los
organismos que controlan estos delitos y deben actuar conjuntamente con el sector privado es
decir los titulares de las marcas, Gobiernos Nacionales, Organismos Internacionales,
Instituciones Judiciales, Aduanas, Fiscales, Policias, para que de esta manera se pueda
combatir y reducir en algo este gran problema. Ya que si uno de ellos no funciona
correctamente todo el sistema fallara.

“Las organizaciones internacionales, incluidas la OMC, la OMPI, la OMS y la ONU,
deberian cooperar y coordinar mas su asistencia técnica, esa cooperacion y esa coordinacion
deberian tener lugar en todos los niveles. En sus paquetes de financiacion deberian incluirse
planes para promover estrategias nacionales y locales formuladas con objeto de ayudar en

las actividades de lucha contra la falsificacion”. (Sibanda 5)

Tal como lo dice el autor es importante contar con el apoyo de estos Organismos para

combatir a la falsificacién de una manera mas eficaz, es necesario que sobretodo los paises en
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desarrollo reciban capacitacion y asistencia en técnicas para mejorar las medidas en frontera,
el manejo de los juicios y especializar a la policia para que tengan un mejor conocimiento
sobre este delito, se debe establecer métodos para lograr conseguir informacion y datos acerca
de la falsificacion en cada uno de los paises para de esta manera contar con estadisticas claras
de las consecuencias que provoca la falsificacion, ya que en la actualidad no existen datos

estadisticos exactos sobre este delito.

Ademas como lo senala Pablo Bazan “La apuesta por una justicia claramente especializada y
por una mayor formacién de los jueces en esta materia que intente evitar grandes diferencias
en el tratamiento procesal de estos temas, asi como por una jurisdiccion especializada y bien
informada de la realidad y de los efectos que causan la falsificacion y la pirateria”. (Bazén
81)

Se debe formar a los jueces y capacitarlos para que tengan el conocimiento necesario y sepan
distinguir los distintos tipos de delitos que existen en el campo de la falsificacion e imitacion,
para que de esta manera tomen las mejores decisiones al momento de sentenciar los casos de
falsificacion, ya que cuando no existe un clara idea de los graves dafios econdmicos que
produce este delito no se sanciona como es debido y en el peor de los casos quedan en la
impunidad o él juez desestima los juicios por ese falta de conocimiento en materia de
propiedad intelectual.

Una medida digna de resaltar y adoptarla en nuestro pais ya que dio importantes resultados,
fue el caso de Beijing en el 2004, en donde los titulares de marcas de lujo y las asociaciones
del sector debatian con el Gobierno Municipal de Beijing posibles medidas para erradicar los
problemas de falsificacion en los mercados de moda, joyeria, calzado y ropa de la ciudad. En
primer lugar, se envié un aviso a los principales mercados de moda de la ciudad, poniendo en
conocimiento de vendedores que quedaba prohibida la venta de articulos falsificados de 48

marcas. Asimismo se anuncié que impondrian multas altas a los vendedores reincidentes.
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Estas medidas incitaron en los propietarios de varios mercados a empezar a vigilar de forma
activa la venta de articulos falsificados y a ser més estrictos con los infractores. Los
propietarios comunicaron que habian interrumpido o rescindido los contratos de alquiler de
cientos de tiendas, en las que se habia descubierto que se vendia alguna de las 48 marcas
protegidas”. (Simone parr 1)

Otro aspecto importante que se debe analizar y mejorar para intentar reducir este problema en
el caso de nuestro pais, son las sanciones pecuniarias y las penas de prision para los que
cometan este delito, las cuales deberian ser mas altas y fuertes ya que como lo veremos son

muy insignificantes para las graves consecuencias que produce en la economia.

Por ejemplo en Estados Unidos la ley de proteccion del consumidor contra la falsificacion de
1996, se establecen las siguientes sanciones: Un tribunal puede conceder a un demandante
entre 500 y 100.000 doélares por marca falsificada por cada tipo de productos o servicios
vendidos. Si el tribunal encuentra que el uso de la marca falsificada se hace deliberadamente,
puede conceder hasta un millon de dolares por marca falsificada. Con estas sanciones
econodmicas fuertes, una persona pensara dos veces antes de arriesgarse a vender productos
falsificados. Pero recordemos que la efectividad de la observancia no depende de las leyes,

sino de las medidas para su cumplimiento.
3.1.5 Prueba de la falsificacion y procedimiento judicial

El titular de la empresa que tenga conocimiento que su marca esta siendo falsificada, debe
tomar medias inmediatas para evitar que se siga cometiendo este delito y acudir al IEPI o

directamente a la Fiscalia para denunciar el hecho.

Como ya lo vimos en el capitulo 2, el registro de la marca otorga a su titular derechos

exclusivos para el uso de su marca, y para actuar contra terceros que utilicen la marca sin su
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consentimiento, o que utilicen productos o servicios similares o idénticos a los de la marca

registrada. Ya que podrian ocasionar confusion en el publico y dafiar la imagen de la marca.

En caso de falsificacion de marca, el titular de la misma puede demandar un proceso mediante
juicio civil o administrativo, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, a que

hubiere lugar si el hecho estuviese tipificado como delito.

El afectado puede solicitar a la autoridad competente (Juez Civil), medidas cautelares para
evitar que se siga cometiendo el ilicito, previo depdsito de garantia y asi continuar con el

procedimiento judicial que ya lo vimos en el capitulo 2 en los Procedimientos de Observancia.

3.1.6 Sanciones a la Falsificacion de Marcas

A mas de la cesacion de los actos violatorios, el comiso definitivo de los productos u objetos
que los falsificadores utilizaban para cometer el delito, la indemnizacion por dafios y
perjuicios, etc, las sanciones en nuestro pais por la violacion de los derechos de propiedad
intelectual y principalmente para el delito de falsificacion de marcas se establecen en el

Capitulo IIT “De los Delitos y De las Penas™ de la Ley de Propiedad Intelectual.

1. Segun nuestra ley, quién almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta,
venda, importe o exporte:
e Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una
marca notoria o de alto renombre registrada en el pais o en el exterior
e Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una
marca registrada en el pais,
e Un producto o servicio que utilice una marca o indicacion geografica no registrada,

idéntica o similar a una indicacion geografica registrada en el pais
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Sera reprimido con prision de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos catorce
45/100 (1.314,45) dolares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y
cuatro 50/100 (13.144,50) dolares de los Estados Unidos de América, tomando en

consideracion el valor de los perjuicios ocasionados. (Ley de Propiedad Intelectual art. 319)

2. Quienes fabriquen, comercialicen, o almacenen etiquetas, sellos, o envases que contengan
marcas de alto renombre o notoriamente conocidas registradas en el pais o en el exterior, 0
denominaciones de origen registradas en el pais y

e Quienes separen, arranquen, remplacen, o utilicen etiquetas, sellos o envases que

contengan marcas legitimas, para utilizarlos en productos de distinto origen.

Seran reprimidos con prision de un mes a dos afios y multa de seiscientos cincuenta y siete
22/100 (657,22) ddlares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos
25/100 (6.572,25) dolares de los Estados Unidos de América, tomando en consideracion el

valor de los perjuicios ocasionados. (Ley de Propiedad Intelectual art. 322)

3. Quienes utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que
sean idénticos a marcas registradas en el pais, 0 a marcas notorias o de alto renombre

registradas en el exterior.

Seran reprimidos con prision de un mes a dos afios y multa de seiscientos cincuenta y siete
22/100 (657,22) ddlares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos
25/100 (6.572,25) doélares de los Estados Unidos de América, tomando en consideracion el

valor de los perjuicios ocasionados. (Ley de Propiedad Intelectual art. 321)

Se consideraran agravantes en el proceso las siguientes circunstancias:

e El haber recibido el infractor advertencia sobre la violacion del derecho.
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e EI que los productos de materia de la infraccién puedan provocar dafios a la

salud.

Ademas de estas sanciones en Ecuador, la Superintendencia de Compafiias aprob6 una
Resolucion (Resolucidon) mediante la cual dispone que entre los puntos que deben contener
los informes anuales de las Compafiias sujetas a su control se debe hacer constar “El Estado
de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos del autor por parte de
la compariiia”. Su incumplimiento podria dar lugar a que la Superintendencia de Compaiiias,
como organismo de control, pueda declarar de oficio o a peticion de parte la disolucién de la
compafiia de conformidad con la Ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, civiles y penales a las que esta omision pudiere dar lugar. (Ley de Compafiias

art. 369)

En el Codigo Penal también encontramos sanciones para las personas que falsifiquen marcas

y sefialan que:

e Seran reprimidos con tres meses a un afio de prision:

El que hubiere falsificado el sello, timbre o marca de una autoridad cualquiera, de un
establecimiento privado, de banco, de industria, de comercio o de un particular, o hubiere
hecho uso, dolosamente, de estos sellos, marcas o timbres falsos. (Codigo Penal Ecuatoriano

art. 322)

Art. 564.- Sera reprimidos con prision de un mes a un afio y multa de seis a cuarenta y siete
doélares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que
hubiere engafiado al comprador acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando
fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el

contrato. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 564)
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Como acabamos de ver las penas de prision por falsificar marcas van desde un mes a tres
afos, Yy en el caso de las multas van desde 657,22 ddlares a 13.144,50 segun la materia

objeto de la infraccion.

Considero que las penas soy muy insignificantes para la gravedad del delito y las
consecuencias econdmicas que produce, se deberian reformar las leyes para aumentar las
sanciones tanto administrativas como penales, para de esa manera intentar reducir la
falsificacion marcaria, siempre y cuando se haga cumplir la ley, porque de nada sirve

aumentar las penas, si no se las aplica correctamente.

3.2 LA IMITACION MARCARIA

3.2.1 Concepto

La imitacion de marcas, como su nombre lo indica, es la situacién que se produce cuando una
marca cualquiera se asemeja o es parcialmente idéntica a una marca registrada en alguno de
sus elementos constitutivos, lo que podria causar confusion o error entre los consumidores, ya
que podrian asociarlas o simplemente pensar que son las mismas.

Recordemos que la imitacion es considerada generalmente como infraccion y la falsificacion

como delito.

“La imitacién fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de
manera tal que provoque confusion en el publico consumidor. Quién asi imita

tiene la intencidn de causar esa confusion”. (Otamendi 190)

Sefialemos aqui, que la imitacion marcaria no solo se da cuando una empresa utiliza un signo
semejante a la denominacion de una marca registrada, ya que estas pueden ser completamente
distintas en su lectura (fonéticamente), pero en cuanto a los elementos constitutivos una marca

distinta utiliza colores o formas similares del envase o envolturas que causan confusion en el
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publico consumidor, asi como también puede darse que imite sus etiquetas, lemas, rétulos,
gréficos, anuncios, uniformes de empleados, presentacion exterior de los establecimientos o

cualquier elemento distintivo que utilice el duefio de la marca en sus productos.

3.21.1 El riesgo de confusién

El riesgo de confusién se produce cuando dos marcas por similitudes en sus elementos
distintivos se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Para evitar
su confusion se prohibe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con
anterioridad.

Segun Portellano Diez “La confusion se produce a través de todas aquellas actividades que
son aptas o idoneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia

ultima de prestacion, del producto o servicio que se ofrece en el mercado”. (261)

La imitacion fraudulenta es sindnimo de engafio, el infractor busca confundir dolosamente al
cliente para que adquiera un producto o servicio similar al original y de esta manera obtener
un beneficio econdmico a costa del esfuerzo de la empresa duefia de la marca original,

afectando la competencia leal del mercado.

“Todo acto de imitacion constituye un supuesto de aprovechamiento de la reputacion ajena,
ya que el imitador deriva su oferta de la prestacion de otro competidor, utilizando como
modelo el resultado del trabajo de un tercero . . . el acto de imitacion oscila entre dos
extremos opuestos: la reproduccion exacta del modelo y la imitacion en que el imitador pone

cierto esfuerzo creador de su parte ‘recreando’ de esta forma una prestacion propia.”. (Otero

66)

Concuerdo con este Autor ya que nos dice que la imitacion es el aprovechamiento de la
reputacion ajena, lo cual es muy cierto, ya que es como si escribiéramos un libro cualquiera,

lo firmemos con el nombre de Gabriel Garcia Marquez y lo pusiéramos a la venta, lo que
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ocasionaria que un consumidor o consumidores compren ese libro pensando que fue
verdaderamente escrito por Garcia Marquez lo que constituye un aprovechamiento ilegal de la
reputacion ajena, que llega a ser igual que imitar una marca para poder vender productos o

servicios y beneficiarnos del éxito que tiene la marca que esta siendo objeto de imitacion.

El inciso 3 del articulo 10bis del Convenio de Paris obliga a los Estados miembros a prohibir
todos los actos capaces de causar confusion, por cualquier medio que sea, respecto del

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En el articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina se establece lo siguiente:
“No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion” (art. 136)
Por lo tanto si se considera que una marca esta siendo imitada, es necesario iniciar una accion
porque puede afectar el prestigio de la marca y causarle un dafio econémico, y se lo debe
hacer demostrando las posibilidades de confusion que existen entre las dos marcas, para de
esta manera evitar que el consumidor sea engafiado y adquiera un producto diferente al de su

preferencia.

3.2.1.2 La Confusion Directa y la Indirecta
Las Marcas que son idénticas o parecidas en algunos de sus elementos constitutivos pueden
inducir o provocar en el consumidor dos tipos de confusién: la confusion directa y la

confusién indirecta.
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La confusion directa se da cuando el consumidor adquiere un producto pensando que esta
adquiriendo otro, bien sea por la identidad en la denominacion o su extrema similitud o

porque los colores, forma de envase, etc son idénticos o muy similares.

La confusion indirecta en cambio se da cuando el consumidor cree o supone que los
productos provienen 0 pertenecen a un mismo empresario, a pesar de reconocer que existen
ciertas diferencias, esto puede darse también entre marcas que no protegen los mismos

productos o servicios.

Veamos un ejemplo de los tipos de confusion:

Fuente: google.imagenes.com

Habra confusion directa en el caso de marcas parecidas y que vendan productos similares,
cuando una persona acude al supermercado a comprar un shampoo marca EGO y encuentra la
marca ECO, el consumidor es muy probable que confunda un signo con otro, ya sea por el
parecido en el nombre, en la pronunciacion o uno de sus elementos constitutivos, y termina
comprando la marca ECO pensando que es la que buscaba, lo que provoca que el duefio de la
marca EGO pierda de vender su producto por esta confusion directa, y no es solo eso, ya que
si el producto que adquirié el consumidor resulta de mala calidad, lo cual es muy probable,
ésta persona se llevara una mala imagen de la marca lo que afectara la reputacién de la marca
gue esta siendo imitada. También puede ocurrir que el consumidor adquiera la marca ECO
pensando que proviene de la misma empresa de la marca EGO, lo que origina una confusion

indirecta en la procedencia de los productos, esta confusion también puede provocar en el

? Citas de Graficos en Referencias Bibliograficas
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consumidor que en una futura compra adquiera un distinto producto con la marca ECO
pensando o0 asumiendo que tiene la misma procedencia empresarial de EGO. Lo que

provocaria una gran pérdida para la empresa afectada por esta confusion indirecta.

Finalmente el riesgo de asociacion se da cuando dos empresas diferentes y de distinto origen
empresarial sean asociadas por el consumidor pensando que tienen una relacion o vinculacion

econdmica.

Por lo tanto lo que busca la Ley de Propiedad Intelectual es prohibir la identidad o semejanza
entre distintas marcas, ya que pueden producir una confusion en los consumidores, lo que
afectaria la libre y voluntaria eleccion de cada persona, ademas de perjudicar la libre

competencia y el esfuerzo de las empresas para ser aceptados en el mercado.

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia
del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en
forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla,

no servird a los fines para los que fue creada” (Otamendi 185)

Como vimos las leyes prohiben registrar marcas idénticas o similares a otras registradas
anteriormente y para proteger productos o servicios de la misma clase, pero existen casos de
marcas idénticas que se registran porque estan muy bien diferenciadas de la anterior debido a
que cumple perfectamente su funcion distintiva o porque identifican productos o servicios
muy distintos a la marca registrada anteriormente, a todo esto con la excepcion que no sean
nombres de marcas famosas o de alto renombre por la aplicacion de la regla de la

especialidad.

De esta manera los criterios que se deben tener en cuenta para determinar si dos marcas son

semejantes y pueden inducir a confusion y error entre los consumidores son las siguientes:
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e Es a las semejanzas y no a las diferencias, lo que se debe tener en cuenta para
determinar si hay imitacion.

e La apreciacion de las marcas debe resultar de un examen sucesivo y no del simultaneo,
esto se debe a que los productos no siempre estaran exhibiéndose juntos, sino que la
mayoria de la veces las marcas estaran en distintos espacios ya sea dentro del mismo
local comercial o de un distinto local.

e Deben las marcas ser analizadas en su conjunto, considerando y revisando cada uno de
los elementos que las constituyen.

e La comparacion de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y
no entre los productos.

e La persona que realiza el cojeto marcario debe medir desde el grado de percepcion del
consumidor medio, “es fundamental establecer qué clase de publico
resultara comprador de los articulos protegidos por las marcas en conflicto”, ya
que dependerd mucho del nivel educativo, nivel econémico de las personas, asi como
si son nifios o ancianos los consumidores. (Otamendi 138)

e Tendra que analizar el caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad
y reputacion en el mercado. (Medina 243)

e Sihubiere dudas en cuanto a la confundibilidad el juzgador se inclinara en favor

del derecho adquirido y anterior. (Otamendi 136)

El autor Jorge Otamendi sefiala que la confusion puede producirse en tres campos: el visual,
auditivo e ideoldgico. (Otamendi 119)

Confusion Visual: Puede ser causada por la similitud de signos, graficos, palabras, frases,
etiquetas, dibujos, tipos de letra, envases; por ejemplo la similitud ortografica entre las

palabras de una marca.
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(Fig. 2) (Fig. 3*)

Fuente: google.imagenes.com

Confusion Auditiva: Se da cuando las marcas se pronuncian de la misma manera, esto causa

que el consumidor no pueda distinguir entre las dos marcas, causandole confusion. Ejemplos:

3
PlayStation™

(Fig. 5)

Fuente: google.imagenes.com

Confusion Ideoldgica o Conceptual: Esta confusion puede darse aunque los nombres de las
marcas sea fonética y visualmente distintos, porque expresan el mismo concepto o sensacion,

es decir ambas dan la misma idea, lo que dificulta al consumidor distinguirlas entre las dos.

WVentas BAA

Fuente: google.imagenes.com

(Fig. 6) (Fig. 7)

4
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Cuando se coteja un caso de marcas similares siempre se debe tener en cuenta la confusion

que pueda llegar a tener el consumidor si estas marcas se encuentran en el mismo mercado.

En el caso de las medicinas, es muy probable que la gran mayoria de los consumidores
confunda entre marcas debido al desconocimiento que existe en cuanto a los medicamentos,
por lo tanto el andlisis debera ser mas riguroso para determinar si una marca es similar a otra

y puede causar confusion entre las personas lo que podria causar dafios a su salud.

Como vemos es muy riesgoso gue se permita el registro de marcas similares en el mercado, en
algunos casos a parte de causar dafios a los duefios de las marcas imitadas, pueden causar
dafios muy graves para las personas que adquieren un producto diferente al que deseaban, ya
gue muchas de las veces los infractores fabrican productos de mala calidad y luego imitan a
una marca para poder venderlos y obtener beneficios de la reputacion que tienen las empresas

imitadas.

“El aprovechamiento del prestigio ajeno es el denominador comun no olvidemos que la razén
de ser de la propiedad intelectual en materia de marcas es evitar que el valor que ha
conseguido la empresa (prestigio, crédito, nivel de adhesiones, la fama y la credibilidad)

sean sustraidos por otro competidor”. (Rangel 4)

Los tribunales deben actuar muy responsablemente y cuidar la finalidad de las
marcas porque recordemos que un comerciante mediante su marca, comunica al
publico consumidor los diferentes productos que fabrica y que tienen un mismo
origen empresarial para evitar que sea confundido con productos de distintas
marcas. Muchas empresas utilizan marcas muy parecidas o similares para de esta forma
facilitar y dar la idea a los consumidores que estan adquiriendo una "linea" de productos o

mercaderias que tienen un origen comun, por ejemplo la marca Apple que utiliza la letra “i”
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antes de el nombre de sus productos por ejemplo: i pad, i phone, i tunnes, i pod, esto da una

idea al publico de que los productos provienen de una misma empresa.

Por lo tanto “Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles
pertenecientes a distintos titulares. Ello no sélo perjudica al titular de la marca que puede
perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al publico consumidor que compra

lo que en realidad no queria comprar”. (Otamendi 116)

3.2.2 Causas que provocan la imitacion

Las causas que provocan la imitacion de marcas son primeramente la falta de valores éticos y
morales de las personas que se aprovechan del éxito que tiene una marca conocida para
imitarla y de esta manera tratar de vender sus productos haciendo creer a los consumidores
que es la marca original, beneficiandose ilegalmente de la fama de otra marca. Esto se da
sobretodo en los paises subdesarrollados como el nuestro donde la falta de inversion y
tecnologia reducen las posibilidades que tienen las empresas nacionales de competir contra las
grandes marcas del mercado internacional, esto aumenta el nivel de imitacion, ya que
prefieren elaborar un producto y etiquetarlo con una marca similar o idéntica a una marca
reconocida para que el cliente lo adquiera pensando que es un producto original. Pocas son las
empresas en nuestro pais que se esfuerzan en ser reconocidas como una marca propia y
ganarse la confianza y el reconocimiento de los consumidores. El Estado deberia intervenir
mas en este sentido y ayudar con créditos a las pequefias empresas para que puedan conseguir
modernas tecnologias para la fabricacion de sus productos a los que coloquen su marca y
demuestren que pueden elaborar productos o servicios con igual o mejor calidad que las

grandes marcas sin necesidad de imitarlas.
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Como nos dice Fabrizio Noboa, “la imitacion suele ser rentable para los ‘copiones’, pues
copiar es un tercio mas economico que innovar, y el resultado llega al mercado un tercio mas

rdpido que una innovacion”. (Noboa)

El internet y los mercados informales ayudan al aumento de esta infraccion, ya que son los
espacios donde se comercializan en grandes cantidades productos imitados debido a que
existe casi nulo control para verificar si los productos o servicios son legales. El desarrollo del
internet agravé muchisimo esta situacion y es donde ocurren la mayor cantidad de engafios a
los consumidores, ya que muchas de las veces las personas ingresan a paginas que no son las
autorizadas para comprar productos originales, debido a que desean obtener productos mas
econdmicos y resultan ser engafiados por personas que imitan los productos que ofrecen, en
este aspecto es muy dificil el control de las autoridades, pocas son las paginas web como
www.ebay.com que se esfuerzan por que los productos que se ofrecen en esta pagina web

sean originales, pero aun asi es dificil controlar tal situacion.

“Los falsificadores son cada vez mas listos. Se aprovechan de los avances tecnologicos para
obtener reproducciones que a duras penas se distinguen de los originales, y que en algunos
casos llegan a engafar a los propietarios. Utilizan Internet con profusién, lo que posibilita
la venta y distribucion de productos falsificados a gran velocidad y sin limitaciones
geograficas. Tratan de burlar las medidas en frontera al transportar los productos de
imitacién "desmontados", es decir, esperan hasta que las remesas hayan pasado los controles
aduaneros para poner las etiquetas de marca que, de otro modo, dejarian patente que se

trata de productos falsificados”. (R. d. OMPI parr. 3)

Todos sabemos que el principal fabricante de productos imitados en el mundo es la China, es
en este pais en donde se imita todo lo que se inventa y se fabrica en el mundo, esto ha llevado

a que muchas de las empresas tengan serios problemas econdémicos ya que gastan mucho
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dinero en lanzar al mercado productos de alta calidad y tecnologia y a las pocas semanas del
lanzamiento, en la China ya se estan fabricando productos similares y sobretodo mas
econdmicos. Esto es un problema muy grave y que afecta a todas las grandes empresas, sobre
todo las que fabrican productos electrénicos. Han habido situaciones en donde los productos
chinos han sobrepasado la calidad y tecnologia de los productos que imitaron, esto lleva a que
las empresas tengan grandes péerdidas economicas y que les esta llevando a la quiebra como es
el caso de la marca de celulares mundialmente conocida “Nokia”, el “éxito” de los productos
chinos no esté en la calidad de los mismos, sino en el precio, ya que son muy econdémicos,
esto debido a que la mano de obra en la China es muy barata. Las grandes marcas como
Apple, Sony, Samsung y las de accesorios y ropa como Armani, Gucci han optado por abrir
fabricas en la China ya que el coste operativo es muy bajo y de esta manera pueden competir

mejor contra las imitaciones.

“Algunas copias en China son tan valiosas, o mds, como sus originales. Se trata de las
llamadas copias ‘shanzhai’, la version china de marcas conocidas. De tal modo, el ‘iPhone
shanzhai’ se llama ‘Hiphone’, y las zapatillas ‘Adidas’ se conocen como ‘ Adadas’. Existen
shanzhai de ropa, complementos, ordenadores, fideos instantaneos, canciones, series de

television, etc., la oferta es inmensa”. (Fuentes parr. 7)

Otra causa que ayuda a que los derechos de propiedad intelectual se vean afectados son las
pocas sanciones que existen a estas infracciones, como sabemos las sanciones eran muy
insignificantes, pero la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de mercado reformé
estas sanciones como lo vimos anteriormente***, ademas que las autoridades no aplican las
leyes como se debe y muchas de las veces como ya lo hemos venido mencionando en los
anteriores capitulos los casos quedan en la impunidad, también es comdn que muchas de las
veces las personas se retsen a demandar un caso de imitacion debido a la falta de confianza

en la justicia o por el tiempo que toma un juicio de esta naturaleza.
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3.2.3 Consecuencias

Como ya lo vimos en un ejemplo anterior, las consecuencias de la imitacion de marcas son
muchas, en primer lugar un consumidor acude a comprar un producto de su marca preferida y

no se percata que es una similar y no la que deseaba adquirir, esto resulta primeramente en

***Sanciones impuestas en virtud de la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado
en las disposiciones Reformatorias y Derogatorias numeral décimo tercero que reforma el articulo

339 de la Ley de Propiedad Intelectual.

una pérdida para el duefio de la marca, que deja de vender sus productos debido a que existe
una marca similar en el mercado, la empresa puede verse ain mas afectada en el caso de que
este consumidor utilice o consuma el producto imitado y se lleve una mala imagen de la
empresa por la mala calidad del producto, esto se reflejara en una futura compra que realice el
consumidor que al percatarse que la marca que no le brindé la satisfaccion optara por comprar

otra marca.

Otra consecuencia es el riesgo de confusion directa, y se da cuando una persona acude a
comprar un producto y resulta que contiene un nombre similar o idéntico al nombre de una

marca conocida del mercado y lo adquiere pensando que provienen de la misma fabrica.

Todas estas confusiones podrian afectar de manera tal a la empresa titular de la marca, que
correria el riesgo en el caso de no hacer nada hasta de la pérdida total de la reputacion y
prestigio de la marca y la consiguiente salida del mercado. Ademas de esto las empresas
gastan mucho dinero en publicidad para prevenir a los consumidores que sus productos estan

siendo imitados en el mercado.

En cuanto a las consecuencias econdmicas que produce la imitacion, el Estado recibe menos

dinero al igual que en la falsificacion ya que los ingresos tributarios y aduaneros se reducen.
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Sus trabajadores no tienen contrato laboral, por lo tanto no estan afiliados al seguro social,
trabajan con un sueldo minimo y con exceso de horas de trabajo, donde sus derechos no son

respetados.

Esto en cuanto a las consecuencias econdémicas negativas que produce la imitacion, pero el
problema puede ser mas grave aun, cuando se trata de productos o servicios que pueden
afectar la salud y la integridad de las personas, esto es en productos como medicinas,
alimentos, juguetes, repuestos, etc, que pueden ser muy peligrosos al momento de usarlos ya
que pueden ser de muy mala calidad. Sabemos que los imitadores producen y fabrican
productos en la clandestinidad por ser un acto ilegal, por lo tanto no cumplen con los minimos
estandares de calidad y de salubridad, al contrario de las marcas registradas que deben
cumplir con ciertos parametros de calidad para que sus productos o servicios puedan salir al
mercado, caso contrario de no hacerlo, serian responsables de cualquier tipo de dafio que

sufran los consumidores.

Se han conocido casos de productos como perfumes imitados de las marcas famosas que
causan alergias graves, asi como de gafas que producen dafios irreparables a la vision,
alimentos fabricados en lugares precarios sin ningun tipo de higiene que afectan la salud de
las personas, medicinas que pueden ser mortales debido a que contienen compuestos quimicos
incorrectos o en altas dosis 0 repuestos para automotores que por el bajo costo de los mismos
la gente lo adquiere sin percatarse que son de pésima calidad y que pueden causar accidentes
fatales. Estas son las consecuencias graves de la imitacion, es por eso que se debe controlar
para que no sigan comercializandose en el mercado, para ello veremos a continuacion algunas

medidas para reducir la imitacion.
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3.2.4 Medidas para reducir este problema

Las medidas que se deben tomar para evitar que la imitacion de productos siga causando
dafios a los duefios de las marcas asi como a los consumidores, deben ser tomadas en
conjunto tanto por el duefio de la marca como por las autoridades encargadas de velar por

precautelar los derechos de propiedad intelectual.

En la imitacion marcaria es responsabilidad y obligacion principalmente del titular de la
marca quién debe demandar ante el IEPI si considera que una marca es similar o idéntica a la

suya y puede causar confusion o riesgo de asociacién entre los consumidores.

Ademas las autoridades del IEPI, que es el organismo encargado de aprobar y registrar las
marcas, deben estar atentos que no se registren marcas semejantes o similares en el mercado
que puedan causar confusidn o asociacion, pero en el caso de que exista una marca que esta
siendo comercializada en el mercado y que no ha sido registrada en el IEPI y que causa o
puede llegar a causar confusidon con otra marca registrada, dependera del duefio de la marca
afectada hacer respetar sus derechos y hacer la debida solicitud de tutela para iniciar el
proceso que determinard por parte de la autoridad si puede causar confusion entre los

consumidores y por lo tanto afectar a su marca.

Ademéas como lo hemos dicho, es obligacion de las autoridades proteger y vigilar que las
marcas notorias o de alto renombre, no estén siendo objeto de imitacion en el pais, ya que esto
puede afectar a los consumidores, que ingenuamente compran un producto 0 servicio
pensando que es de la marca original, esto debido a la similitud en los nombres de las marcas

0 en sus elementos constitutivos.

En el mercado local, la imitacion de marcas, es un problema muy grande, a diario vemos

como existen una gran cantidad de marcas imitadas, en muchos de los casos es facil darse
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cuenta por la mala calidad de los productos, pero existen algunas imitaciones que pueden
causar confusion debido a muchos factores que pueden engafiar o confundir al publico, son
por lo general productos como ropa, zapatos, electrodomeésticos, perfumes, celulares, gafas los
mas imitados en nuestro pais y que en la mayoria de las veces provienen de la China,

Colombia o Peru.

Como lo dijimos las medidas a tomar deben ser en conjunto entre el Estado, el IEPI y los
titulares de las marcas, haciendo que se respeten las leyes, tratados y convenios
internacionales que existen para evitar el aumento de esta infraccion que afecta a todo el
mercado comercial y que en la gran mayoria de los casos se lo realiza en forma dolosa, para
de esta manera retirar del mercado los productos y servicios imitados que podrian causar

confusion y riesgo de asociacion.

Es necesario recalcar que en este tipo de infraccion es vital la intervencion de los titulares de
las marcas para reducir este problema, ya que dependera directamente de ellos vigilar y estar
atentos que su marca no este siendo objeto de imitacion en el mercado y causando confusion
entres sus clientes o publico en general, ya que de ser asi podria causar un detrimento a la
imagen de la marca. Asi como es muy importante que las empresas duefias de las marcas
estén continuamente innovandose y buscando la forma de evitar que los imitadores logren
ganarles la competencia, es asi como tenemos el ejemplo de la Marca de cereales “Kelloggs”
gue se ha ideado una forma de diferenciarse de sus competidores y también para evitar que
sus productos sean imitados, y han desarrollado una tecnologia para estampar su logo en los
copos de los cereales. De esta forma los consumidores tendran la seguridad que estan

consumiendo un producto original.

Todas estas ideas deben tener en cuenta las empresas para evitar y ganarles la guerra a los

imitadores que siempre estan buscando de imitar todo lo que tiene éxito en el mercado.
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Las medidas que se tomen en frontera también siempre seran necesarias y de mucha
importancia, los agentes de aduana deben estar preparados y tener un amplio conocimiento
del mercado para en caso de notar que un producto este siendo imitado o falsificado tomar las

medidas necesarias para evitar que estos productos ingresen al comercio.

3.3 FALSIFICACION DE PRODUCTOS

3.3.1 Concepto

La falsificacion de productos es un delito que consiste en elaborar, suplantar, alterar un
producto de una marca original para luego envasarlo, enfrascarlo, enfundarlo, en el mismo
envase original que utilizan las marcas duefias de los productos, sin el consentimiento del
titular de la misma, para de esta manera engafiar a los consumidores y obtener beneficios

econémicos.

La falsificacion de productos es un acto doloso que se realiza con el &nimo de engafar a los
consumidores, ya que fabrican un producto de baja calidad y lo colocan en envases vacios 0
simplemente suplantan o rellenan el producto del envase original por uno de menor precio y

calidad, para de esta manera venderlo nuevamente como productos originales.

La falsificacion de productos es un gravisimo problema ya que no solo afecta a los duefios de
las marcas falsificadas, aqui los intereses economicos llegarian a ser irrelevantes, lo
preocupante es que pueden afectar a la salud y la integridad de las personas que se ven

engafadas por estos falsificadores que ponen en grave riesgo la vida de las personas.

“La falsificacion es una forma de engafio. Un producto falsificado es algo que se ha
falsificado, copiado o imitado ilegalmente con el fin de obtener el dinero de clientes crédulos
o de personas que lo adquieren por propia y libre voluntad en detrimento del fabricante

legitimo”. (ctd Harms 5)
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También puede darse el caso, que en la cadena de produccion de la marca, los encargados
autorizados de fabricar o elaborar el producto para la marca, cometan algin delito de
falsificacion, ya que pueden envasar productos o utilizar etiquetas de la marca que no estén
autorizados “sea porque no reunen los requisitos exigidos, por ejemplo por
deficiencias en la calidad, o sea porque se trata de productos que estan fuera de la
autorizacion por ser éstos distintos o por ser mas de los que el licenciado podia fabricar y

vender ”. (Otamendi 194)

Diferenciemos que en el delito de falsificacion de marcas que vimos anteriormente, las
personas infractoras copian o imitan los sellos de marcas registradas y luego las imprimen,
bordan, graban o pegan sobre productos elaborados por ellos mismos. En el delito de
falsificacion de marcas, se produce la copia integra de la marca, en cambio en la falsificacion
de productos, las personas infractoras utilizan los mismos envases originales de la marca y los

rellenan con un producto falsificado o alterado.

En nuestro pais es muy comuan encontrarnos con productos falsificados entre ellos los licores,
ya que los falsificadores compran botellas de las marcas conocidas y lo vuelven a rellenar con
licores de baja calidad o simplemente fabrican ellos mismos los llamados “licores

artesanales”, que han provocado muchas muertes.

El Autor del libro “Derecho de Marcas” Jorge Otamendi, utiliza el término “Relleno” para
definir a este tipo de delito, y nos sefiala que se comete cuando “un envase que lleva una
marca ajena registrada es rellenado, o bien llenado, con un producto propio y sin
autorizacion del titular de la marca, por, lo general, se utilizan envases antes
usados. Puede tratarse también de envases originales no usados que se llenan

con producto no original o no autorizado”. (Otamendi 194)
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En el delito de falsificacion de productos, es responsable en el mismo grado quién falsifica el
producto como la persona que vende, ya que se han dado algunos casos en que los vendedores
rellenan los envases y los vuelven a vender como originales, esto sucede en las lubricadoras
de vehiculos, bares, licorerias etc, por ejemplo en una lubricadora los vendedores rellenan los
galones de aceites de marcas famosas con aceites hechos en el mercado local o en el peor de
los casos vuelven a rellenarlo con el aceite quemado de otros vehiculos, causando grandes

dafios econdmicos a sus propietarios.

Aqui puede discutirse que el vendedor no supo que el producto estaba falsificado, y puede
darse el caso que también fue engafiado, pero cabe aqui recalcar que los vendedores deben
adquirir los productos en distribuidoras autorizadas, para que en caso de falsificacion, tengan
a quién reclamar y de esta manera se excusen de la falsificacion mediante las facturas. En
cambio seria dificil alegar que fue engafiado si un vendedor compra productos en lugares o a
personas no autorizadas porque los productos son méas baratos, en este caso el vendedor esta
expuesto a que esos productos sean falsificados, por lo tanto resultaria también culpable del

delito.

Hace pocos afios atrés, el delito de falsificacion de productos se limitaba Unicamente a los
articulos de lujo, como son los licores caros o perfumes, en cambio actualmente, se falsifica
todo producto que tenga éxito en el mercado. Como ya lo sefialamos, este delito se basa en
rellenar con un producto diferente o alterado botellas, envoltorios, sobres, sachets y cualquier
medio de almacenamiento que contenga el sello de una marca original, sin la autorizacién del

titular de la marca.

Los productos mas falsificados son las medicinas, piezas de vehiculos, productos para la
limpieza, cosmeéticos, preservativos, insecticidas, productos quimicos, alimentos, bebidas

alcohdlicas y no alcoholicas, cigarrillos, juguetes, perfumeria, lubricantes de vehiculos, etc.



Palacios | 124

En el caso de las medicinas, alimentos y bebidas alcohdlicas falsificadas, estos productos son
elaborados en Colombia, Per( y hasta en nuestro pais, sin las mas minimas normas sanitarias,
ya que el falsificador lo Unico que le interesa es vender el producto y obtener ganancias, lo
que es muy preocupante ya que son productos cuya composicion puede ocasionar al momento
que las personas la ingieren dafios muy graves a su salud como intoxicaciones o reacciones

adversas en el caso de los medicamentos.

La OMS ha propuesto la definicion siguiente sobre la falsificacion de medicamentos:

“Un medicamento falsificado es aquel en cuya etiqueta se incluye, de manera deliberada y
fraudulenta, informacion falsa acerca de su identidad o su fabricante. Esta practica afecta
tanto a productos de marca como genéricos; en algunos casos, la composicion es correcta
pero el envase ha sido falsificado, mientras que en otros, la composicion es incorrecta o bien

no incluye el principio activo o éste es insuficiente” (OMS parr. 1)

Se estima segln la OMS que el 10% de los medicamentos que se ofrecen en el mercado
farmacéutico mundial estan falsificados, 1o que representa un problema muy grave para la
salud y bienestar de las personas en el mundo. Entre las medicinas que mas se falsifican estan
los analgésicos, antinflamatorios, vitaminas, antialérgicos, potenciadores sexuales, hormonas

etc.

No existen estadisticas reales y exactas sobre la cantidad de productos falsificados que se
comercializa en el mundo debido a que por ser una actividad ilegal y oculta, no se puede
contabilizar sino solamente lo que se decomisa, pero de lo que hemos podido investigar, la
falsificaciones representan aproximadamente el 10% del comercio en el mundo, una cantidad
increible que genera millones de millones de dolares en pérdidas para las empresas duefias de
las marcas y para las personas que resultan ser engafiadas. Este problema resulta cada vez mas

dificil de solucionar debido a la gran cantidad de mercados informales que existen y lo que
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mas ayuda a la proliferacion de este delito es el comercio electronico, que resulta ser un
instrumento a favor de los delincuentes que se aprovechan de esta herramienta tecnoldgica
para comercializar los productos falsificados y de esta manera engafiar a los consumidores

que no saben a que persona estdn comprando los productos.

Actualmente este problema esta creciendo de tal manera que ya no solo se falsifica ciertos
productos de tal empresa, sino que los falsificadores copian toda la compafiia, y es asi como
en la China falsificaron completamente a la gigante “Apple” con tiendas idénticas a las

conocidas “Apple Store” que estan por todo el mundo.

Es por esto que las Autoridades deben estar atentas, vigilar continuamente y realizar controles
en los lugares que se presuma se vendan productos falsificados para de alguna manera
proteger a los consumidores, ya que estos productos ponen en grave riesgo la salud de las

personas y la economia de los paises.

3.3.2 Causas que provocan la falsificacion de productos

Las causas que provocan la falsificacion de productos son varias y muy parecidas a las que
vimos en la falsificacién e imitacion de marcas. Sabemos que uno de los principales
problemas que provoca este delito es la crisis econdmica que viven los paises, principalmente
los subdesarrollados, son en estos paises donde existe mayor cantidad de productos falsos,
debido a que los falsificadores se aprovechan de los pocos recursos econdémicos y la poca
capacidad de adquisicion que tienen las personas para obtener productos de calidad, y ellos
los engafian con “precios bajos” que supuestamente tienen para convencer a sus clientes. Los
consumidores caen muchas de las veces en este engafio y adquieren estos productos de
“marca” u “originales” porque desconocen que son productos falsificados. Este problema es
muy comun como lo dijimos en paises como el nuestro en donde la gente por pagar menos en

productos como licores, perfumes, medicinas, productos para la limpieza, alimentos, compran
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estos productos a vendedores ambulantes o en mercados informales en donde abundan esta
clase de productos, ya que no existe ningun tipo de control por parte de las autoridades, es por
eso que cuando resultan ser engafiados por una falsificacion no la denuncian porque saben el
riesgo que corren al adquirir estos productos en lugares no permitidos. La causa también de
este delito es la gran demanda que produce, y para evitar esto se debe concientizar a la gente

para que no adquiera estos productos en esta clase de lugares.

Este delito de la falsificacion muchas de las veces esta manipulada por bandas delincuenciales
y mafias que se dedican a este negocio debido a que existe poco control y produce grandes
ganancias, ganancias que luego las utilizan para el lavado de dinero o para comprar droga, asi
como también para adquirir armas. Por ejemplo en México Los Zetas y el Cartel de Juarez son
los grupos del crimen organizado involucrados en la comercializacion de productos robados y
falsificados. El trafico de mercancia falsificada y robada por Los Zetas y otras
organizaciones criminales transnacionales se ha incrementado draméticamente en los
ultimos afos. “Historicamente, inteligencia indicaba que los carteles no participaban del
mercado de falsificacion y articulos piratas. Todo eso cambié cuando comenzé la guerra
entre los grupos. Las organizaciones vieron otras formas de complementar aquellos ingresos

perdidos por la guerra”. (Dettmer parr 1)

Otra causas son la falta de conciencia que tienen las autoridades ante el problema y la
resistencia a aceptar este delito como algo grave para los paises y la sociedad, es por eso que
existen sanciones escasas que no van de acorde con la gravedad de la situacién, asi como la
falta de controles para buscar a los falsificadores, importadores y distribuidores de productos
falsos, esto se debe a la falta de colaboracion y cooperacion para intercambiar informacion
entre las entidades estatales y las encargadas de velar por los derechos de propiedad

intelectual asi como con el sector privado.
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La falta de requisas y controles continuos a lugares de expendio de productos de dudosa
procedencia como son los mercados informales y plazas, ya que ahi se comercializa la mayor

cantidad de estos productos.

Otra causa es la falta de control que tienen los titulares de las marcas hacia sus productos,
como lo dijimos, los propietarios deben tener en cuenta y estar atentos a las opiniones de sus
clientes sobre sus productos, para de esta manera conocer si existe algun inconveniente de
falsificacion o de dudas acerca de la calidad de los mismos, si ellos no controlan su propia

mercaderia quién lo va hacer.

Al igual que en el delito de falsificacion de marcas, muchas de las veces los duefios de las
marcas se conforman con la destruccion de los productos falsificados una vez que logran
identificar y encontrar la mercaderia, pero no siguen el caso hasta las ultimas consecuencias,
por lo tanto los delincuentes salen libres casi de inmediato. Esto casusa que los falsificadores,
una vez que salen de la carcel contintan falsificando debido a que no reciben una sancién que
les atemorice y les haga tomar conciencia. Esto puede deberse a la falta de creencia en la
justicia que tienen los duefios de las marcas, y también debido a que los procesos pueden ser

largos y costosos.

Este problema también se debe a lo facil que resulta falsificar productos, primeramente
porgue no se necesita maguinas especiales ni mayor infraestructura para cometer este delito,
conocemos el caso que mencione anteriormente de que en las plazas de Quito y en la Bahia de
Guayaquil existen personas que compran botellas vacias de whisky de marca y que pagan
dependiendo por el estado en que se encuentre la botella y sus etiquetas, que va entre $ 0.15
hasta $ 18.00, por ejemplo una botella vacia de la marca Chivas si esta en buen estado y tiene
el cajon cuesta $5, las botellas de aguardiente las compran en $0.10 centavos. Los

falsificadores lo que hacen es comprar Whisky’s baratos o los artesanales que se los fabrica
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bajo las minimas normas sanitarias y luego le agregan agua mineral para que aumente el
producto y yodo para que tenga un mejor color y luego lo envasan en las botellas que
adquirieron. Luego lo distribuyen en bares y centros de tolerancia. Asi como lo facil que es
falsificar un Whisky lo es con los deméas productos como bebidas, jarabes, alimentos,
lubricantes, etc y las ganancias que genera son grandes, y lo realizan sin ningun tipo de
conciencia hacia la salud de las personas y como existen nulos controles sanitarios este

problema sigue aumentando y provocando graves dafios a la salud de los consumidores.

Asi como la falta de controles sanitarios, existe también falta de control en las fronteras por
donde entran la mayor cantidad de productos falsificados de los paises vecinos como Perd y

Colombia.

Otra causa ademas de las que acabamos de ver y que se dan tanto en los paises desarrollados
como en los subdesarrollados, es el caso de las medicinas, ya que son productos de gran
demanda, tienen un valor elevado, son muy dificil de identificar si son falsas u originales y
son faciles de fabricar debido a que no necesitan de maquinas costosas para su elaboracion,

ademas de que su transportacion es muy facil, lo mismo ocurre con los tabacos.

Este problema se agravo y de gran manera debido al aumento del comercio via internet, en
donde se comercializa la mayor cantidad de productos falsos, y en donde es dificil para las
autoridades controlar. Pero como sabemos este comercio electronico se da mas en los paises

desarrollados de Europa y América del Norte.

Como hemos visto el principal problema que causa este delito es la crisis econdémica de los
paises subdesarrollados y la falta de empleo, y ven a la falsificacion de productos como la

manera mas facil de ganar dinero de manera rapida.
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3.3.3 Consecuencias de la falsificacion de productos

Las consecuencias que provocan la falsificacion de productos son varias al igual que en los
delitos anteriores. Comencemos analizando las consecuencias negativas que produce a la
economia y reputacion de las empresas duefias de las marcas afectadas por este delito.
Primeramente una empresa pierde muchos ingresos debido a que los falsificadores venden sus
productos a precios bajos, y los consumidores que son engafiados adquieren los productos
confiando que son originales, esto produce millones de dolares en pérdidas para la empresas
que se esfuerzan por ser reconocidas en el mercado en base a la calidad de sus productos, para
de esta manera ganar clientes y la confianza de los mismos, y lo que ocurre con la
falsificacion es que las personas que adquieren productos falsos muchas de las veces no saben
que el producto fue falsificado y se llevan una mala imagen de la marca debido a que la
calidad de estos productos por obvias razones son muy malas, esto provoca que los clientes
pierdan lealtad, confianza y credibilidad en la marca, lo que afecta muchisimo a las empresas.
A mas de la reduccion en las ventas por estos dos factores, que son la competencia desigual
porque los productos falsificados se venden a precios muy por debajo de los originales, y el
continuo deterioro de la imagen de la marca debido a la falta de credibilidad en la misma, las
empresas deben gastar mucho dinero en contratar personal como abogados e investigadores
para descubrir y luchar contra los falsificadores y de esta manera proteger su marca, continuos
anuncios en diferentes medios de comunicacion para informar al publico consumidor para que
estén atentos al momento de comprar sus productos porque estan siendo falsificados, asi como
otros gastos que provoca este delito, hacen que la inversion que deberia utilizarse para
mejorar la calidad de los productos y de la empresa, asi como para ayuda de proyectos
comunitarios, tenga que ser desviado esos recursos para luchar contra la falsificacion para

evitar contrarrestar este delito que puede causar mucho dafio a las empresas.
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Los Estados como ya lo vimos al igual que en la falsificacion de marcas pierden mucho
dinero en recaudaciones, ya que la venta de estos productos se realizan en mercados
informales o por vendedores ambulantes, por lo tanto no pagan ningun tipo de impuestos, ni
la seguridad social de sus empleados. Como veremos mas adelante se pierden miles de
puestos de trabajo debido a que las empresas tanto nacionales como internacionales no
confian en el sistema de justicia sobre derechos de propiedad intelectual y evitan invertir en el
pais por inseguridad. Esto también provoca que las relaciones comerciales internacionales
entre paises disminuyan al ver que no existe inversion extranjera en los paises donde existe
falta de proteccion a los derechos de propiedad intelectual dificultando de esta manera el

crecimiento y desarrollo econémico de los paises.

Otra consecuencia negativa para los paises es el aumento de la inseguridad y la corrupcién ya
que como lo vimos anteriormente, las mafias se alimentan econémicamente con la venta y
distribucion de productos falsificados para de esta manera obtener mayores recursos y por
ende aumentar su poder delincuencial. Los comerciantes minoristas lo harén por la necesidad
de obtener dinero para subsistir pero los fabricantes lo utilizan para el lavado de dinero y crear

laboratorios de droga, asi como de otros actos delictivos.

Para los consumidores las consecuencias como lo sefialamos son alin mas graves, en este tipo
de delito las utilidades y las pérdidas econdémicas que provoca la falsificacion no son la
preocupacion principal, ya que son las personas quienes consumen y utilizan estos productos
falsos que pueden ocasionar dafios muy graves a la salud y ponen en riesgo la vida de las

personas.

Asi como los problemas de salud que puede ocasionar consumir productos falsificados, los
consumidores por buscar ahorrar y gastar menos son engafiados o estafados con productos en

los que la calidad es pésima, ya que no cumplen con estandares de calidad y produccion, por
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lo tanto no les dura nada y ponen en riesgo su salud. Han habido muchos casos de muertes de
personas por la ingesta de licores que han sido falsificados y no contenian alcohol etilico sino

alcohol industrial o metanol.

A continuacion veremos un articulo sobre las consecuencias que produce la falsificacion

segun la OMPI:

Se estima que la falsificacion ocasiona a las economias del G-20 pérdidas de 70 billones de
euros en ingresos fiscales y aumento del gasto en servicios sociales, unos 20 billones de euros
en costos derivados de la lucha contra las actividades delictivas, 14.5 billones de euros en
pérdidas ocasionadas por el fallecimiento de personas y otros 100 billones de euros en costos
adicionales de atencion sanitaria debidos al dafio que causan los productos de escasa calidad y
los medicamentos ineficaces o perjudiciales. Ademas pierden 1.2 millones de empleos

anualmente por culpa de la falsificacion. (Heath 5)

“Solamente en México se calcula que se han perdido 240.000 puestos de trabajo debido al
aumento de la falsificacion y cerca de 670 millones de euros en posibles ingresos fiscales no

percibidos por inversiones extranjeras directas”. (Heath 5)

Como vemos la falsificacion de productos es un problema de grandes proporciones que
provocan billones de ddlares en pérdidas tanto para los Estados como para las empresas, y
causa millones de muertes al afio en todas partes del mundo, es por eso que se debe luchar
insaciablemente para reducir este problema que afecta a todo el mundo, y ain mas en los

paises subdesarrollados como el nuestro debido a los problemas econdmicos que nos afecta.

Lo que en principio un producto original puede parecernos una ganga por el bajo precio del
mismo al final puede resultar muy caro, ya que estos productos de bajo precio tienen pésima
calidad y dependiendo del producto que adquiramos poca vida util y por lo general no existen

repuestos disponibles y no podemos repararlos. Tengamos en cuenta que no siempre las
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falsificaciones las ofrecen a bajo precio, ya que muchas de las veces depende de la viveza y
sapiencia del vendedor que nos puede engafiar y vender a un precio un poco mas econémico
que del precio original, y es ahi donde resulta peor ya que nos impresiona aun mas y

qguedamos convencidos de que estamos adquiriendo un producto original.
3.3.4 Medidas para reducir la falsificacion

“El objetivo de los paises en desarrollo y de los paises desarrollados sigue siendo el mismo:
crear un entorno que fomente el respeto de los derechos de propiedad intelectual, a la vez
que se recompensa la actividad empresarial y se protege a los consumidores contra la

produccidn y distribucion ilegal de productos falsificados y pirateados”. (Heath 3)

Para lograr aquello se necesita la coordinacion y la cooperacion de todos los Estados
miembros de la OMPI para adoptar medidas conjuntas y eficaces para reducir el indice de
falsificacion tanto en nuestro pais como en el resto del mundo, delito que afecta a la salud de

los consumidores y a la economia tanto de los titulares de la marcas como del Estado.

Como vya lo sefiale en las anteriores medidas, El Estado, el IEPI, Aduanas, fiscalia, y las
empresas privadas, deben unirse y combatir juntas la falsificacion para asi de esta manera
saber identificar los puntos exactos tanto de fabricacion, distribucion y venta de estos
productos, asi como a los falsificadores, solo de esta manera se podra luchar contra estas

mafias bien organizadas.

Es necesario capacitar constantemente a las autoridades encargadas de vigilar los derechos de
propiedad intelectual sobre todo a las que realizan los controles en las Aduanas ya que los
delincuentes encuentran cada dia diferentes maneras y formas de falsificar productos ya que la
tecnologia avanza cada dia y desafortunadamente les ayuda en su propoésito de engafiar al

consumidor.
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Las medidas que se tomen en frontera por parte de las Aduanas seran vitales, ya que es por los
puntos fronterizos por donde entra la mayor cantidad de productos falsificados, para ello se
deben hacer controles méas estrictos y eficaces a toda la mercaderia que ingrese 0 que sea
sospechosa. Asi como en mercados, ferias, fabricas o laboratorios clandestinos que denuncien

las personas, depdsitos, aduanas, etc.

Los gobiernos deben reconocer que la falsificacion es un delito grave, por lo tanto deben
actuar de la misma manera que combaten el crimen organizado para de alguna manera parar
con este mal que afectan los derechos de propiedad industrial. También es importante que se
modifique las sanciones que existen en nuestra legislacion asi como en la mayoria de paises
del mundo, ya que las penas son incoherentes con el peligro que provoca la falsificacion de
productos y que puede causar la muerte de las personas, deben imponer sanciones penales

mas severas.

Como sabemos en el internet se produce la mayor comercializacién de productos falsificados,
y existe casi nulo control en ese campo, debido a que es dificil identificar a los falsificadores,
para ello los Estados deben establecer un reglamento para que de alguna manera se combata la
falsificacion. Resulta muy dificil controlar el comercio electrénico, pero se podria establecer
paginas web autorizadas y que cuenten con todas las garantias para que no se produzcan

ventas de productos falsificados y sean 100% seguras para los consumidores.

Una medida que se debe tomar en cuenta, es la concientizacion que se le debe hacer a los
consumidores, para que estén atentos cuando compren productos, si es que lo adquieren en
lugares informales o a vendedores ambulantes, ya que son en esos lugares donde abundan los
productos falsos. En el delito de falsificacion los consumidores cumplen una labor
fundamental, por ello se deberian hacer campafias para educar a las personas para que puedan

distinguir o identificar alguna anomalia en los productos, y de esta manera eviten comprar y
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lo denuncien para que las autoridades acudan y revisen si el producto es original, asi como de
informar de las consecuencias que puede tener en la salud y seguridad de las personas el

consumo de estos productos.

Medidas de las empresas duefias de las marcas

Como vya lo he venido recalcando, es muy importante en esta lucha contra la falsificacion, que
los titulares de las marcas, estén atentos y vigilantes a la calidad de sus productos, ademas
deben conocer las opiniones de sus clientes para de esta manera saber si existen en el mercado
productos falsificados que pueden dafiar su imagen. Deben innovar continuamente sus
productos, utilizando los modernos métodos de seguridad que existen hoy en dia para de esta
manera frenar un poco a los falsificadores, que se aprovechan falsificando los productos que
no ofrecen garantias suficientes de seguridad, esto lo pueden hacer mediante dispositivos de
seguridad de bajo costo, disefios o detalles que lo hagan dificil de imitar, asi como

hologramas en 3D que sean demasiado costosos Yy dificiles de falsificar.

Ahora sefialare unos métodos que estan utilizando algunos paises incluidos el nuestro para

reducir el indice de falsificacion:

e En México: La aduana cuenta con un catdlogo de marcas, que tiene el apoyo de
empresas publicas y privadas, asi como de gremios y asociaciones interesadas en velar
los derechos de propiedad intelectual, quienes en conjunto vienen desarrollando
capacitaciones al sector aduanero para que aprendan a distinguir productos falsificados
tanto en las fronteras como en aeropuertos y puertos.

e Una medida importante que ayudaria muchisimo en nuestra regién a descubrir y
sancionar a los principales falsificadores es el método que se utiliza en Sudéfrica, en el

cual ayudara como atenuante de una sentencia, si el acusado, en buena fe y en la



Palacios | 135

medida de sus capacidades, ha revelado al investigador toda la informacién y los

detalles de que dispone con relacién a:

la fuente de donde se han obtenido los productos falsificados;

e la identidad de las personas involucradas en la importacion, exportacion,

fabricacion, produccién o realizacion;
¢ la identidad y, si se solicita razonablemente, el domicilio o el paradero de
las personas involucradas en la distribucion; y

e los canales de distribucion. (Harms 55)
La interpol incautd cerca de $30 millones en productos falsificados en el mes de
Marzo de 2012 en América, y ademas detuvo a 200 personas, en una operacion
conjunta denominada “Maya”. En la operacion se decomisaron productos falsificados
como juguetes, vestimenta, aceite de motor y cigarrillos, en Colombia, México, Costa
Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, EEUU vy
Canadd. La interpol conjuntamente con investigadores de policia, de aduanas, y
especialistas en propiedad intelectual, realizaron controles en las fronteras, asi como
en mercados, tiendas y vendedores ambulantes. La investigacion revel6 que los
traficantes trasladaban por separado la mercancia, y los falsos logos o piezas de las
marcas. La operacion, llevada a cabo con el apoyo del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos se inspir0 en la operacion Jupiter que desde 2004 permitio la
detencion de mas de 1600 personas y la incautacion de mas de 12 millones de
productos falsificados por valor de 500 millones de ddlares. (Universo parr 2)
En nuestro pais el Instituto Nacional de Higiene y Medicina “Leopoldo Izquieta
Pérez” debido a la gran mortalidad asociada a los medicamentos, ha tomado medidas
para vigilar los posibles problemas que puede provocar los medicamentos y ha

emprendido campafas de control post registro, con apoyo del Ministerio de Salud para
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mejorar el sistema de control de calidad para todos los farmacos, disminuyendo las
amenazas constantes de encontrar productos falsificados y que no cumplen con las
normas establecidas y aprobadas por la entidad. “La ejecucion de un proyecto de
postregistro aprobado por la Senplades que realiza el Instituto, permitira el

seguimiento y control para la seguridad y eficacia de los medicamentos. (Andrade parr 1)

Sabemos que no es facil acabar con la falsificacion, se necesita del apoyo y el esfuerzo de las
autoridades, empresa privada y también resulta imprescindible como lo mencione que los
consumidores sean conscientes del dafio que socialmente causan si adquieren un producto

falsificado.

3.3.5 Sanciones legales a la falsificacion de productos

El procedimiento judicial que se sigue en la falsificacion de marcas, imitacién de marcas y en
la falsificacion de productos es el mismo, también recordemos que en la imitacion de marcas
se presume la buena fe y por lo tanto es considerado como una infraccion hasta que se
demuestre lo contrario, es decir que no existio dolo, y en el caso de falsificacion de marcas y

productos se presume que existio dolo y por lo tanto es considerado un delito.

En nuestra ley encontramos las siguientes sanciones y penas para el delito de falsificacion y

que veremos a continuacion.
El articulo 323 de la Ley de Propiedad Intelectual sefiala que:

e Quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta,
importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto
renombre 0 notoriamente conocidas, registradas en el pais o en el exterior, 0 con

marcas registradas en el pais.
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Seran reprimidos con prision de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos
catorce 45/100 (1.314,45) dolares de los Estados Unidos de América a trece mil
ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) ddlares de los Estados Unidos de
América, tomando en consideracion el valor de los perjuicios ocasionados. (art. 323)

e Quienes rellenen con productos falsificados envases identificados con marca

ajena

Tendran una pena de prision de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos
catorce 45/100 (1.314,45) délares de los Estados Unidos de América a trece mil
ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) délares de los Estados Unidos de
América, tomando en cuenta los perjuicios causados. (Ley de Propiedad Intelectual

art. 323)

Esto en cuanto a las penas que existen en la Ley de Propiedad Intelectual, pero en el Cédigo
Penal Ecuatoriano también encontramos sanciones para las personas que fabriquen o vendan

productos falsificados.

En el Capitulo X de los Delitos contra la salud publica sefiala lo siguiente:

Art. 428.- El que, con el fin de proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho
mezclar con bebidas o comestibles, o con sustancias o articulos alimenticios, destinados a ser
vendidos, materias de tal naturaleza que pueden alterar la salud, sera reprimido con prision
de tres meses a un afio y multa de ocho a treinta y un dolares de los Estados Unidos de Norte

América.

Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con sustancias o articulos
alimenticios destinados a la venta, pudieren causar la muerte, la pena sera de prisién de uno
a cinco afios y multa de dieciséis a sesenta y dos ddlares de los Estados Unidos de Norte

América. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 428)
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Art. 429.- Seran reprimidos con las mismas penas y segun las distinciones establecidas en el

articulo anterior:

e El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas,
sustancias o articulos alimenticios, sabiendo que contienen materias que
pueden alterar la salud o causar la muerte; y,

e EI que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que debian servir
para falsificar sustancias o articulos alimenticios. (Codigo Penal Ecuatoriano

art. 429)

Art. 430.- En los casos anteriores, si el uso de esos productos, alterados o falsificados,
hubiere causado una lesion permanente de las definidas en este Cédigo, o la muerte, la pena
serd la determinada en los articulos que tratan de las lesiones y del homicidio

preterintencional. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 430)

Art. 431.- Los comestibles, bebidas, sustancias o articulos alimenticios seran comisados y

destruidos-. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 431)

Art. 566.- Seran reprimidos con prision de quince dias a tres meses y multa de seis a dieciséis

dolares de los Estados Unidos de Norte América:

e Los que sin estar en el caso del Art. 428, por no existir peligro de alterar la salud de
los consumidores, hubieren falsificado o hecho falsificar bebidas o comestibles;

e Los que hubieren vendido o hecho vender, publica o privadamente, dichos articulos
falsificados; vy,

e Los que por carteles o avisos, impresos 0 no, o por cualquier otro modo de
propaganda, hubieren ensefiado o revelado procedimientos para la falsificacion de

los mencionados articulos. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 566)
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Art. 567.- Seran reprimidos con la misma pena y multa de dieciséis a sesenta y dos dolares de
los Estados Unidos de Norte América, los importadores, comisionistas, o0 receptores de

bebidas o comestibles falsificados. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 567)

Art. 568.- Al tratarse de las infracciones determinadas en los articulos precedentes y en los
Arts. 428, 429 y 430, el juez mandara publicar la sentencia, por carteles y por la prensa, a
costa del condenado; y hara cerrar las fabricas, tiendas, bodegas y almacenes donde los
articulos falsificados se guarden o expendan, hasta la expedicion de la sentencia, y dispondra

el comiso a que hubiere lugar. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 568)

Art. 327.- Son circunstancias agravantes, ademas de las previstas en el Codigo Penal, las

siguientes:

a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violacion del derecho;

b) El que los productos materia de la infraccion puedan provocar dafios a la salud; v,

c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas. (Codigo Penal

Ecuatoriano art. 327)

Como vemos las penas para los delitos de falsificacion de marcas como de productos son
pocas y muy bajas, la maxima es de 3 afios de prision, solo en el caso de muerte o lesion
permanente vemos que el culpable sera condenado por homicidio preterintencional, debemos
resaltar que las penas existen, lo que fallan muchas de las veces son las sentencias de los
jueces o los fiscales en sus investigaciones ya que hemos visto que los juicios quedan
impunes y los falsificadores quedan libres debido a la falla en el sistema judicial debido al
desconocimiento de las leyes o por negligencia de las personas encargadas de velar por el
cumplimiento correcto de las leyes. Las penas también deberian ser revisadas y ser mas

drésticas para que los falsificadores tengan temor al momento de realizar una falsificacion y
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lo piensen dos veces, ya que con las penas actuales vemos que no dan resultados positivos y el

delito aumenta cada vez mas.
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ANEXO 1

A continuacién analizaré dos casos sobre propiedad intelectual que se dieron en los Juzgados

de Cuenca, para ello resumiré el contenido del juicio y su sentencia, para luego dar una

opinién y un punto de vista sobre los procesos.

ANEXO 1: Caso 273-2003 Juicio de Oposicién al registro de la Marca “YO” por parte de la

Marca “YOYO” por la similitud en los nombres.

CASO “YOYO” contra “YO”

Datos preliminares

El 9 de julio del 2002 el representante legal de la marca “YO” presenta la solicitud para
registrar la denominacion “YO”, para proteger todos los productos de la clase
internacional nimero 25.

El 26 de Noviembre del 2002 MANUFACTURAS STOP titulares de la marca “YOYO”
presentan oposicion al registro de la marca “YO” indicando que ellos han solicitado con
anterioridad el registro de la marca “YOYO” en la clase internacional niumero 25. Y se
traslada la oposicién presentada al solicitante mediante providencia presentada del 30 de
Diciembre de 2002, y notificada el 7 de Enero de 2003.

El 6 de febrero del 2003 el representante de la marca “YO” da contestacion a la oposicion
negando los fundamentos de hecho y de derecho y argumentando que la marca es
suficientemente distintiva puesto que la palabra YO es la primera persona del singular en
tanto que la marca “YOYO” significa un juguete formado por disco ahuecado

interiormente como una lanzadera y que sube y baja a lo largo de una cuerda.

La Direccion Nacional de Propiedad Intelectual resuelve:
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Una vez que se ha cumplido con todas la formalidades inherentes a este tipo de tramites,
la Direccion Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus funciones y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 150 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina y el articulo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, debe resolver sobre la
concesién o denegacion del registro de la marca.

La marca YOYO fue inscrita en Colombia en el afio 2001 para distinguir ropa sport y
formal, en la clase internacional numero 25.

Con respecto a la oposicion presentada y luego de conocido esto por parte del IEPI,
resuelve que “habiendo realizado un analisis, como 1o sefiala la doctrina, que las marcas
deben ser vistas en un modo sucesivo y no simultaneo, en conjunto, sin fraccionarlas y
una después de la otra, desde la optica del consumidor, atendiendo a las semejanzas y no a
las diferencias, se concluye que la marca solicitada es la transcripcion total de la marca
oponente, y el disefio no es lo suficientemente caracteristico para hacer registrable al signo
solicitado, lo que puede causar confusion y asociacion en el publico ya que protegen la
misma clase internacional y se distribuyen a través de los mismos canales de
comercializacion”.

La denominacién solicitada no cumple con las exigencias del art. 134 de la Decision 486
de la Comunidad Andina y se encuentra inmersa en las prohibiciones del articulo 136 por
lo tanto se acepta la oposicidn de la empresa demandante y se deniega el registro de la

marca “YO”.

Luego de esta resolucion por parte del IEPI, el representante de la marca “YO” de

conformidad con lo establecido en el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los

articulos 3 y 65 de la Ley de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, concurre e interpone

un recurso subjetivo o de plena jurisdiccion ante el Tribunal Contencioso Administrativo en

contra del Estado Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado, del Director
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Nacional de Propiedad Industrial y del Presidente del IEPI, con el fin de impugnar la

resolucion adoptada por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

En este recurso el representante de la marca “YO” expone las diferencias que existen entre las
marcas en conflicto, tanto en el plano gréafico-visual (por ejemplo el nimero de silabas),
fonético-auditivo, diferencias conceptuales de las que anotamos anteriormente y el uso y la
notoriedad del signo distintivo “YO” como nombre comercial. Su funcién indicadora del
origen empresarial y el derecho a extender sus efectos distintivos a los bienes producidos y
expendidos al amparo de dicha denominacion. Ademas sefiala que la marca YO se encuentra
en el mercado desde hace muchos afios atrds y que goza de notoriedad y reconocimiento, ya
que el publico lo identifica y es conocido masivamente como un establecimiento dedicado a la

comercializacion de prendas de vestir.

Fundamentos De Derecho:

El representante legal de la marca YO en los fundamentos de derecho presenta el recurso
subjetivo basado en los articulos 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, 38 de la Ley de

Modernizacion del Estado y 3 y 65 de la Ley de la Jurisdiccién Contenciosa Administrativa.

En su pretensién solicita que la sala se sirva a dejar sin efecto la resolucion que niega el

registro de la marca y se disponga el registro de la marca.

Luego de Notificadas todas las partes procesales por parte del Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo, comparece el Presidente del IEPI.

El Presidente del IEPI comparece ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

y manifiesta que:

e Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho contenidos en

la demanda.
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e Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado.

e Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la
parte actora.

e Impugna las pruebas que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e

improcedente.

Luego de esto el representante de la marca YO, solicita al tribunal la apertura de la prueba.

El representante de la marca YO presenta como pruebas documentos comerciales y contables,
como por ejemplo facturas, notas de entrega, notas de pedido, ingreso de compras,
retenciones, publicidad y mas documentos que demuestran que la marca YO estaba

funcionando correctamente.

Ademas solicita que se designe un perito que haga un analisis comparativo con el fin de que
de conformidad con los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina resuelva si las marcas YO y YOYO pueden causar confusion directa o indirecta en el

consumidor.

Ante este pedido y una vez analizado el caso por parte del perito sefiala que “Las dos marcas
en conflicto mantienen importantes elementos que las diferencian y considera que la marca
“Yo” por ser un signo fundamentalmente distintivo, perceptible y que puede representarse

gréaficamente, por lo tanto puede ser objeto de registro”.

A méas de este pedido el representante de la marca YO hace un pedido al Tribunal
Contencioso Administrativo para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se
pronuncie sobre el juicio y emita una interpretacion prejudicial de la disposicién prevista en el

articulo 191 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Fundamentos de Hecho y Derecho de la parte demandante:
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El representante de la Marca “YOYQO” comparece y presenta formalmente la oposicion a la
solicitud de registro de la marca YO, sefiala en su fundamentos la imposibilidad del registro
de la marca YO por cuanto, resulta parancrénica una nueva solicitud de registro de ese signo
YO, en la misma clase 25, ya dos veces repetido, no sélo en el parrafo, sino en la solicitud
prioritaria, sin que su sentido varié, al carecer de novedad dicha expectativa. Extension

adicional que no le imprime suficiente caracter para hacerla diferente.

Manifiesta que no resulta novedoso, al ser dentro del contexto y contencioso el YO en
cuestion, primera persona del masculino, un singular de antemano reservado por
MANUFACTURAS STOP SA, vy la unica voz cantante que sin ningun esfuerzo, cualquier
persona a primera vista le queda grabada en la mente. Entonces el consumidor no podra
establecer diferencia alguna para identificar los servicios signados bajo la etiqueta YOYO,

primera en el tiempo, primera en el derecho y para la misma clase 25.

Pretension:

Amparado en la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, deduce formalmente

oposicion al registro de la marca YO para la clase internacional 25.

Fundamentos de Hecho y Derecho del Representante de la marca “Yo”

En cuanto a esta oposicion el representante de la marca YO sefiala que:

1. Lasolicitud de registro YO es suficientemente distintiva
a. La marca yo es una marca mixta, ya que sefiala que la denominacion YO en
letras estilizadas, que dentro del campo conceptual es la primera persona del
singular y esta formada por una grafia especial de forma rectangular recortada
redondeadamente en sus puntas.

b. Lamarca YOYO tiene un significado totalmente diferente
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c. YO es una marca de hecho que tiene distintividad en el mercado.
La Decision 486 en su articulo 135 ampara estas situaciones ya que dispone

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

productos o servicios a los cuales aplica”(135)

2. EI tramite de la denominada Oposicion Andina.- segun el articulo 147 de la Decisién

486 dispone:

“La interposicion de una oposicién con base en una solicitud de registro de marca
previamente presentada en cualquiera de los paises miembros de conformidad con lo
dispuesto en este articulo, acarreara la suspension del registro de la segunda marca, hasta
tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento seré de aplicacion lo dispuesto en

el parrafo precedente”

Como el presente caso se encasilla en esta situacion, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial tendra que recibir una resolucion positiva (es decir, la aceptacion del registro de la
solicitud YOYO de la Oficina Nacional Competente de Colombia para poder resolver sobre
este asunto, caso contrario debera negar la oposicion ya que no ha conseguido el registro en el

pais de origen.
Excepciones y Alegaciones

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la oposicion.
2. Alega que su marca es suficientemente distintiva.
3. Alega que el signo YO ha adquirido la distintividad de hecho amparada en el ultimo

inciso del articulo 135 de la Decision 486.
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En virtud de lo expuesto, solicita que se rechace la oposicion presentada por carecer de
fundamentos legales y en consecuencia se acepte el registro de la marca YO, ya que no

infringe ninguna norma.
Interpretacion Prejudicial

En cuanto a la interpretacion prejudicial que solicito el demandado y el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se resolvio lo

siguiente:
Considerando:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considerando que la norma cuya
interpretacion se solicita es la prevista en “la Decision del Acuerdo de Cartagena Nro. 486 en

su art. 1917

Que una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, esto es, el articulo 191
de la Decision 486, el Tribunal encuentra procedente su interpretacién, asi como, en ejercicio
de la potestad que deriva del articulo 34 de su tratado de Creacién, la interpretacién de oficio

de los articulos 134, 135, y literal b y 136 literal a, de la citada decision.

Luego en base al analisis de cada uno de los articulos sefialados, el Tribunal de Justicia

concluye:

1° Cualquier signo integrado por letras, numeros o palabras, gréaficos, sonidos u olores,
un color delimitado por una forma o una combinacion de colores, la forma, envases o
envolturas de los productos, asi como su combinacion, podra ser registrado como marca si es
apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es
susceptible de representacion gréfica. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad

por cualquiera de los sentidos. El registro no se vera impedido por la naturaleza del producto
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o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Este, en cambio, no sera registrable como
marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los
articulos 135y 136 de la Decision 486, salvo la excepcion prevista en el citado articulo 135,

ultimo parrafo.

En el caso del nombre comercial protegido, su existencia impide el registro como marca de
un signo idéntico o semejante si, dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de

confusion o de asociacion.

2° Por excepcién a la prohibicion de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea
descriptivo, genérico, comun o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma
especifica, el signo en cuestion podra ser registrado como marca si el solicitante, o su
causante, lo hubiese estado usando constantemente en un Pais Miembro, y si, por efecto de
tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a

los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante debera acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado,
asi como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del
servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios

correspondientes, en el Pais Miembro de que se trate.

3° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusién o de asociacion entre una
marca, registrada en el territorio de uno o mas de los Paises Miembros de la Comunidad, y
un signo pendiente de registro como marca, sera necesario determinar si existe relacion de
identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como entre los productos o
servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacion del consumidor o del usuario, la

cual variara en funcién de tales productos o servicios.
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40 En el caso de autos, la comparacion entre los signos habra de hacerse desde sus
elementos grafico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresion unitaria que cada
signo en disputa habra de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario
de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoracion debera hacerse sin
descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo
integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un
elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razén especial, se constituya en factor

determinante de la valoracion.

50 El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere Unicamente por virtud de
la anterioridad de su uso en el mercado. La proteccion del signo en referencia se encuentra
supeditada a la prueba de su uso real y efectivo para identificar y distinguir la actividad

econdmica de la empresa o el establecimiento mercantil de su titular.

De conformidad con la disposicién prevista en el articulo 35 del Tratado de Creacion del
Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad
de Cuenca, Republica del Ecuador, debera adoptar la presente interpretacion en la sentencia
que pronuncie y, de conformidad con la disposicion prevista en el articulo 128, tercer
parrafo, del Estatuto del Tribunal, debera remitir dicha sentencia a este Organo

jurisdiccional.

Sentencia:

Finalmente en la sentencia el Tribunal Contencioso Administrativo luego de analizar cada uno
de los puntos del juicio acepta la demanda y declara: QUE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL
SENOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES CONFORME A DERECHO

Y DEJA SIN EFECTO DISPONIENDO QUE SE PROCEDA AL REGISTRO DE LA MARCA

SOLICITADA POR EL RECURRENTE.
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Comentario y Analisis del Caso:

Antes de dar mi opinion sobre este caso recordemos lo que sefiala el Art. 194 de la Ley de
Propiedad Intelectual “Se entenderd 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”. (art. 194)

Como vemos en este caso existe una cierta similitud fonética entre las marcas “YO” y
“YOYO?”, pero desde el punto de vista legal las marcas presentan diferencias visuales debido
a que la marca “YO” es una marca mixta y la marca ”YOYO” es una marca denominativa,
ademaés fonéticamente suenan distinto debido a que la una esta compuesta de dos silabas y la
otra de una sola silaba, pero la diferencia principal y que considero fundamental, es en el
contenido conceptual de la marcas, ya que la palabra “YO” es el significado de un pronombre
personal tal como se sefiala en el proceso, y la palabra “YOYO” es un juguete de origen

chino, por lo tanto son palabras muy bien distinguibles entre los consumidores.

Ademas, la Marca “YOYO” es de origen colombiano y la marca “YO” es una marca
ecuatoriana especificamente cuencana, por lo que considero que la marca YOYO al no ser una
marca notoriamente conocida en Ecuador, no podria ocasionar confusién directa o indirecta;
en este caso el art. 196 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual sefiala que “no podran
registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que
constituyan una reproduccidn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo notoriamente conocido en el pais o en el exterior, independientemente
de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar
confusiéon o asociacion con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la

dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial”. (art. 196)
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En este caso la marca “YOYO” no goza de esa notoriedad, al contrario la marca “YO” es muy

conocida entre el pablico consumidor principalmente cuencano por méas de 8 afios.

Otro punto importante es que las marcas deben ser vistas en un modo sucesivo y no
simultaneo, en conjunto, sin fraccionarlas, y en este sentido las dos gozan de fuerza

distintiva necesaria ya que son palabras ideoldgicamente distintas como ya lo sefialamos.

En el proceso los representantes de la marca YOYO, no presentan ninguna prueba que

demuestre similitudes entre la marcas, lo que resulta un error por parte de ellos.

En lo que respecta al proceso, pienso que es llevado correctamente por parte de los
demandados, presentan pruebas correctas con base legales importantes, ademas que en el
analisis del perito se sefiala que no existe riesgo de confusion entre las marcas en disputa, lo

que resulta fundamental en la decisién del Tribunal.

Como vimos la parte demandada no agota la via en sede administrativa sino que acude
directamente al Tribunal Contencioso Administrativo para pedir la impugnacion a la
resolucion interpuesta por el Director de Propiedad Industrial a favor de la empresa YOYO,
negando el registro de la marca YO, tal como lo permite el articulo 69 del Estatuto del

Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva.

Finalmente me parece que la decision tomada por la Sala Especializada del Tribunal
Contencioso Administrativo es la correcta al aceptar el registro de la marca YO, ya que las
dos marcas gozan de una distincion importante y que no representan un riesgo de confusion ni

asociacion entre los consumidores.



Palacios | 152

ANEXO 2

Instruccion numero 28-10 en materia penal sobre propiedad intelectual

Ofendido: Grupo Giuleti S.A titulares de la marca UV3

Demandado: Marcelo Alvarez representante de la marca UV4

La empresa Giuleti es una empresa colombiana que obtuvo el 12 de Octubre de 1999 el
registro de la marca U.V.3 en el IEPI, para proteger todos los productos de la clase
internacional N°1, en este caso, productos para la limpieza y lustre de automotores, la
empresa renovo el registro el 20 de Marzo del 2009.

El abogado de la empresa Giuleti denuncia ante el Ministerio Publico y solicita que se
realicen actos urgentes conforme a los hechos y argumentos siguientes:

Denuncia que el Sr. Marcelo Alvarez a través del nombre comercial Disercom estaria
produciendo y comercializando articulos no originales identificados con el signo “U.V.4”

conforme lo demuestran las pruebas.

PRUEBAS

LATIS

3 >3 : -
PROTECTOR

= J;
SILICONA

ALTO BRILLO

ORIGINAL ORIGINAL MARCA UV4

Fundamento De Hecho Y De Derecho
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Segun el abogado de la empresa demandante, los productos U.V.3 gozan de reconocimiento y
notoriedad por su alta calidad y gran posicionamiento en el mercado.
En la denuncia se anota lo siguiente “La mercaderia que llevaria el signo U.V.4, seria

mercaderia falsificada y no corresponderia a Grupo Giuleti ni habria sido fabricada bajo su

licencia o autorizacion.
La empresa Giuleti en calidad de titular de la marca U.V.3 esta legitimada para impedir que
sin su consentimiento, se importe, mantenga en existencia, y comercialice productos que no

serian originales y producirian confusién y riesgo de asociacion en el consumidor.
Denuncia

El representante legal en vista de los antecedentes expuestos, comparece con la denuncia a fin
de que se investigue los hechos punibles antes relatados y se determine la existencia del
delito. Y mediante lo dispuesto en los articulos 93 del Cddigo de Procedimiento Penal y el
articulo 46 de los ADPIC solicita que se ordene la incautacion definitiva y destruccion de la
mercaderia infractora, una vez realizada las siguientes actuaciones:
El representante legal de conformidad con el Art. 35 del Codigo de Procedimiento Penal, con
el proposito de impedir la consumacion del delito o conservar los elementos probatorios que
demuestren su existencia, solicita que se realicen los actos urgentes tendientes al
aseguramiento de los elementos probatorios necesarios.
Previa autorizacion del Juez Competente, solicita el allanamiento del inmueble en donde se
presume que se encuentran los productos infractores.
Luego de esto el Fiscal da inicio a la indagacion previa del presunto hecho delictivo y dispone
la practica de las siguientes diligencias:

1. Recéptese las versiones del denunciante, de los presuntos ofendidos y de todas las

personas que tengan conocimiento de los hechos denunciados.
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2. Oficiese y solicitese las certificaciones necesarias a Grupo Giuleti, a comercial
Disercom y el IEPI.
3. Practiquese el reconocimiento del lugar de los hechos, con la intervencién de un perito
legalmente acreditado en la fiscalia.
4. De ser necesario deléguese a la Policia Judicial las diligencias que faculta la ley de
acuerdo al Codigo de Procedimiento Penal.
En la indagacion previa la representante de la marca U.V.3 sefiala que el producto se
comercializa en un frasco de aerosol que contiene un producto protector, y la etiqueta del
producto consta de varios elementos cuya configuracion comienza por el tamafio del
contenido del producto, la marca se encuentra en la parte central junto con un grafico del sol y
en la parte inferior a los usos que se dan, como es el de llantas, tableros, y tapizados de
vehiculos.
Sefiala que el producto U.V.4 es idéntico ya que contiene un envase aerosol blanco con la
misma configuracion de etiqueta, primero viene el contenido, en la parte central esta el
nombre del producto con el disefio del sol, y en la parte inferior viene los usos que son
similares a las del producto U.V.3 para asi tratar de confundir al consumidor, ademas que el
producto U.V.4 no cuenta con registro sanitario ni con el codigo de barras, ademas que no
indica el lugar de procedencia del producto, violando con las normas de defensa del
consumidor. Trataron de averiguar donde adquirian el producto infractor UV4 y se alegd que
era un producto importado y que no conocian de su procedencia, sin embargo lograron saber
que en la direccion encontrada en las facturas, se elaboraba y manufacturaba el producto.
Ademas se demuestra que no se encuentra registrada la marca U.V.4 en el IEPI.
Por pedido de la empresa Giuleti, la fiscalia solicita al jefe del departamento de criminalistica

del Azuay, hagan un reconocimiento de los productos U.V.4 que habian sido adquiridos
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anteriormente por la empresa para demostrar la infraccion, para que se hagan las
comparaciones necesarias para determinar si existe similitudes.

El fiscal luego de realizados estas comparaciones sefiala que la marca U.V.4 estaria afectando
y perjudicando a la marca U.V.3 y amparada en el art. 194 del Cdodigo de Procedimiento Civil
solicita a la Fiscalia de lo Penal la orden de allanamiento al inmueble en donde se presume
que se encuentran los productos, con la finalidad de incautar los productos U.V.4 y de sus
ingredientes que sirvieren para la elaboracion. Objetos que constituiran medios de prueba.
Para este efecto, se remite el expediente al Juez de Garantias Penales de turno.

La Jueza acepta la peticion de la fiscalia y basada en los articulos 194 y 195 del Cddigo de
Procedimiento Penal ordena el allanamiento del inmueble.

Durante el allanamiento se encuentran varias cajas y productos individuales de frascos con la
marca U.V.4, por lo que al no justificar legalmente su procedencia o fabricacion se procede a
incautar 52 cajas de 12 unidades del producto de 120 ml, 38 cajas con 12 unidades de 300 ml,
9 frascos sueltos y 10 galones del producto U.V.4 de color blanco, etc.

Los acusados manifiestan durante el allanamiento que presentaran en la fiscalia la
documentacidn requerida para demostrar la legalidad de la misma.

Luego, el representante de la empresa Giuleti solicita al fiscal que se entregue al departamento
de criminalistica de la Policia Nacional para que realice un reconocimiento de todos y cada
uno de los productos incautados, asi como un avalué y pericia para determinar si los
productos contienen el nombre de la empresa responsable de la elaboracion, cédigo de barras,
fecha de elaboracion, de expiracion y registro sanitario. Ademas el fiscal pide que se realice
una pericia quimica de los productos.

El departamento de la policia presenta los estudios realizados pedidos por la empresa donde
se demuestra que los productos no tienen codigo de barras, ni registro sanitario, pero la

peticion de la pericia quimica no fue realizada debido a que el Departamento de
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Criminalistica no cuenta con los equipos, materiales e insumos quimicos necesarios para

realizar este tipo de analisis.
Comparecencia Del Acusado

El representante de la marca U.V.4 comparece ante el Fiscal encargado del caso y sefiala que
es propietario de la empresa Disercom ubicada en Cuenca, empresa que se dedica a la
distribucion e importacion de accesorios para vehiculos tales como alarmas, productos de
limpieza para autos, etc. Y sefiala g también es socio de la empresa SUNNY la cual fabrica
guardalluvias y productos de limpieza para autos la misma que fue adquirida en el afio 2006 a
un sefior de la ciudad de Quito, esta empresa es la fabricante del producto Sunny con
proteccion U.V.4.

Ademas sefiala que el dia del allanamiento €él no se encontraba presente, llego en el momento
en que el Fiscal estaba incautando todos los productos que se encontraban en la vivienda y
gue no tuvo tiempo de explicar al Fiscal sobre los productos.

Sefiala que el laboratorio donde se fabrican los productos, cuenta con todos los permisos
necesarios y que el envase lo hacen en la fabrica SUNNY, cuyo logotipo lo venian utilizando
desde el 2006, fecha en que adquirieron los derechos de uso sobre la marca, que la compraron
a un sefior de la ciudad de Quito, se adjuntan los documentos del traspaso del nombre de la
marca.

El ademéas manifiesta que la marca no se encuentra registrada en el IEPI, porque desconocian
el tramite legal, ademas sefiala que “el producto SUNNY tiene una proteccion solar U.V.4, la
misma que por la clase de producto y proteccion de los tableros del vehiculo requiere una
proteccién solar que en el caso de nuestro producto es el ndmero 4, segin nuestro
entendimiento el factor UV o rayos ultravioleta, es un nombre genérico que se aplica en los
productos como una proteccién solar, no solo en esta clase de productos sino inclusive

lociones para la piel, ademaés en los productos de las mismas especificaciones de las diferentes
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marcas todos contienen esta proteccion UV, es el caso de la marca ARMORALL, TURTLE
WAX,” especifica que el nimero que acompaina a UV se refiere al grado de proteccion solar,
“el producto SUNNY no se trata de un producto falsificado de ninguna manera, méas bien

como es un producto similar contienen ciertas similitudes con el que no se pretende sacar

provecho de la marca establecida”, ademas sefiala “debo estar comercializando la marca un
afio aproximadamente, pero el duefio anterior comercializaba la marca SUNNY unos diez
afios atras”

El acusado también sefialo que se siente perjudicado porque en los medio escritos y visuales
se informo sobre el decomiso de productos falsificados, lo cual afecta el nombre de la
empresa.

Luego, el Fiscal pide al Juez de Garantias Penales se sirva sefialar el dia y hora para la
audiencia de formulacion de cargos por el presunto delito de propiedad intelectual.

Durante la audiencia la fiscalia sefiala que existe utilizacion y aprovechamiento ilegal de

marcas debido a que el representante de la marca UV4 no presentd documentacidn necesaria
que justifique la legalidad del producto incautado y solicita al Juez el inicio de la instruccion
fiscal.

El acusado pide que el IEPI realice un peritaje a fin de que se determine si la marca SUNNY
U.V4 es similar o idéntica a la marca U.V.3

Luego la fiscalia declara concluida la instruccion fiscal y pide que se sefiale el dia y la hora

para la audiencia de formulacion de dictamen y preparatoria del juicio.

Sentencia

El juez una vez que analizado el caso considera que “ de la revision de la Ley de Propiedad
Intelectual, en su libro V de la Tutela Administrativa de los derechos de propiedad
intelectual, el IEPI ejerceré la tutela administrativa de los derechos sobre propiedad intelectual

y velard por el cumplimiento y observancia, como entidad administrativa para realizar las
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inspecciones a las que alude el art. 335 y si se comprobare que se han violado algun derecho
de la propiedad intelectual expresa el articulo siguiente, se procedera a la formacién de un
inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, sin perjuicio de la
aprehension y deposito de las mercaderias u otros objetos que violen derechos sobre patentes,
marcas u otras formas de propiedad intelectual, pudiendo el IEPI a través de las direcciones
regionales competentes en razén de la materia adoptar cualquier medida cautelar de
proteccién urgente de los derechos a que se refiere la ley, si se acompafian a la pretension
cautelar las pruebas a las que se refiere el art 306, estas medidas tendran el caracter de
provisional, con lo cual queda demostrado que las normas de procedimiento penal, referentes
a medidas cautelares no son de aplicacion en cuanto a esta materia corresponde, por ser una
ley especifica dentro del ordenamiento juridico, no tratdndose de delitos comunes u ordinarios
tipificados y sancionados en el Codigo Penal, que no debieron ordenarse en conformidad al
Codigo de Procedimiento Penal, cuanto mas que si se revisan los articulos 288, 305 y
siguientes son competencia del fuero civil, en relacion con el art, 374 y parte final de la
décima disposicion transitoria de esta ley, de detectarse o presumirse luego de estas
diligencias administrativas segun expresa el art 339 inciso final se dispondréa el enjuiciamiento
penal, cuanto mas que debi6 observarse el art 317 id, y la defensa ha sostenido en la audiencia
también que hay falta de competencia y que los peritos designados no son expertos en esta
materia y que a pesar de haber solicitado se cuente con un experto no ha sido escuchado, si
bien la fiscalia sostiene que no hay motivo de nulidad que declarar, sin embargo como el
allanamiento y la incautacion que motivaron la accion, se considera improcedente en cuanto a
la competencia en razon de la materia, punto controvertido que va necesariamente a influir en
la decision de la causa y vulnera los mas elementales principios y reglas que garantizan

Constitucionalmente el derecho a un debido proceso, teniendo en cuenta que en materia de
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derechos y garantias constitucionales se debe aplicar la interpretacion que mas favorezca su
efectiva vigencia.

En tal virtud atento lo previsto en el art 330 numeral 3 del citado Cddigo de Procedimiento
Penal, de oficio se declara la nulidad de lo actuado, debiendo ajustarse las medidas
cautelares a la normativa pertinente, sin perjuicio de que con un pronunciamiento del IEPI o
sus peritos acreditados, se convalide.

Luego de la sentencia dada por el juez, El fiscal apela la sentencia por considerarse en
desacuerdo y pide que la sentencia se analizada en una instancia superior.

Aceptada la apelacion, la instancia superior en este caso la Primera Sala Especializada de lo
Penal y Transito de la Corte Provincial, considera que el auto en el que se declara la nulidad
del proceso por haber tramitado el mismo sin observacién de las normas procedimentales
correspondientes, es conforme a derecho, pues en el tramite del proceso se violentaron
garantias constitucionales, razon por la cual confirma en todas sus partes el auto de nulidad y

rechaza en consecuencia el recurso interpuesto.

COMENTARIO Y ANALISIS DEL CASO

El titular de la marca UV3 tiene todo el derecho de denunciar este delito ya que recordemos
que el registro de la marca otorga a su titular la facultad privativa para utilizarla en el mercado
y actuar en contra de cualquier tercero que haga uso no autorizado de ella. En este caso los
fabricantes de los productos UV4 estaban afectando el derecho del titular de la marca UV3 ya
que los productos son muy similares y pueden causar confusion entre los consumidores.

El Art. 217 de la Ley de Propiedad Intelectual sefiala claramente que “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:
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a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con
relacion a productos o servicios identicos 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 econémico o comercial, u ocasionar una dilucion de su fuerza

distintiva. (art. 217)

La marca UV3 esta registrada en la clase internacional N.1 por lo tanto su titular tiene el
derecho a iniciar acciones por esta violacién a sus derechos, debido a los productos UV4

tienen las mismas caracteristicas que la marca registrada afectada.

El articulo 155 de la Decision 486 literal d) sefiala que “Usar en el comercio un signo idéntico
o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de
un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusién. (art. 155)

Como vemos en las fotos de los productos UV3 Y UV4, las caracteristicas de los mismos son
muy similares que podrian causar en el publico a mas de confusion o asociacion, ya que sus
envases, etiquetas y colores son muy parecidos, para mi forma de ver existe dolo en este caso,
debido a la similitud de los productos UV4 con los de la empresa GUILETI.

Pero en la denuncia presentada por los titulares de la marca UV3 sefialan que los productos
UV4 serian falsificados, lo cual nunca fue demostrado por el fiscal ni durante la indagacién
previa, ni en la instruccion fiscal debido a que no se realizaron las pericias quimicas para
demostrar si los productos de la marca UV4 eran una falsificaciéon de la marca UV3, esto fue
un error del Fiscal ya que solicitd que el Departamento de Criminalistica del Azuay realice
estas pericias, a lo que ellos responden que no cuentan con los equipos necesarios para

realizar estos analisis, y luego de esto el fiscal no realiz6 ninguna otra solicitud para que el
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producto sea analizado por un perito especialista en analisis quimicos que tiene la fiscalia,
guedando esta denuncia sin las pruebas necesarias para demostrar si existia o no el delito.

Si el Fiscal hubiese demostrado el delito, se hubiese sentenciado en contra del culpable lo
establecido en el art. 323 de la Ley de Propiedad Intelectual, en donde sefiala que “serdn
reprimidos con prision de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos catorce dolares
con cuarenta y cinco centavos (1314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro délares con
cincuenta centavos, tomando en consideracion el valor de los perjuicios ocasionados, quienes
almacenen, fabrigquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o
exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente
conocidos, registradas en el pais o en el exterior, 0 con marcas registradas en el pais” (art.
323)

En relacién con lo dispuesto en el articulo 332 del Cddigo penal establece que seran
reprimidos con tres meses a un afio de prision, “El que hubiere falsificado el sello, timbre o
marca de una autoridad cualquiera, de un establecimiento privado, de banco, de industria, de
comercio o de un particular, o hubiere hecho uso, dolosamente, de estos sellos, marcas o
timbres falsos”. (art.132)

Durante la instruccion fiscal se menciona por parte del Fiscal que existe UTILIZACION Y
APROVECHAMIENTO ILEGAL DE LA MARCA, més adelante sefiala: LAS

FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO PRESUMIBLEMENTE FALSIFICADO, existiendo

aqui un error, ya que primero se menciona una infraccion, como lo es la UTILIZACION Y
APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MARCAS y luego se menciona FALSIFICACION DE
PRODUCTOQOS que es un delito tipificado en la ley penal.

Como vemos existe un desconocimiento en cuanto a lo que se refiere a falsificacion de

marcas, falsificacion de productos e imitacion marcaria debido a que durante el juicio se
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nombran a estos delitos o infracciones como si tuvieran las mismas consecuencias legales,
tanto por el fiscal como por el denunciante.

El fiscal comete otro error tanto en la indagacion previa como en la instruccion fiscal, ya que
pide que el Departamento de Criminalistica verifique si los productos UV4 cuentan con el
codigo de barras, como sabemos este requisito no es obligatorio, por lo tanto innecesario.

Otro hecho que no se tomd en cuenta en la sentencia, fue que durante el allanamiento el
representante de la empresa UV4 sefiald que los documentos requeridos para justificar la
legalidad del producto los presentara en la fiscalia, acto que nunca ocurrid, ya que no
presentaron pruebas que demuestren la legalidad de los productos fabricados.

En la sentencia del juez penal vemos un error y que luego se ratifica en segunda instancia, el
juez sefiala que existe falta de competencia, que este caso le corresponde al IEPI, y que
ademas el allanamiento es inconstitucional, o que vemos es un desconocimiento total de la
norma, ya que recordemos que la denuncia inicia como una presumible falsificacion de
productos y por lo tanto se actta en base del codigo penal y procedimiento penal, ya que es un
acto que esta tipificado en la norma. Por lo tanto el Juez Penal es competente para conocer de
este caso.

Como se presumia que existia falsificacion de productos, el Codigo de Procedimiento Penal

claramente sefiala sobre el allanamiento que:

Art. 194.- Casos.- La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en los

casos siguientes:

e Cuando se trate de impedir la consumacién de un delito que se esta
cometiendo o de socorrer a las victimas; y,
e Cuando el juez trate de recaudar la cosa sustraida o reclamada o los objetos

que constituyan medios de prueba. (Codigo de Procedimiento Penal art. 194)
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Art. 93.- Incautacion.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algun lugar hay armas,
efectos, papeles u otros objetos relacionados con la infraccion o sus posibles autores,
solicitara al juez competente autorizacion para incautarlos, asi como la orden de

allanamiento, si fuere del caso. (Cddigo de Procedimiento Penal art. 93)

Como vemos en este caso existen muchos errores que cometen tanto el denunciante, fiscal, y
el Juez debido al desconocimiento que existe de la ley.

Por lo que he investigado en este trabajo, cred que no puede existir falsificacion de marcas
debido a que tiene un nombre similar pero no igual, tampoco existe falsificacion de productos
porque la marca UV4 fabrica sus propios productos y no se demostrd si eran productos
falsificados, lo que si podria existir desde mi punto de vista es una imitacion marcaria en lo
que respecta a la forma de los envases, sus colores y etiquetas.

Si analizamos desde otro punto de vista, la marca UV3 tiene un nombre que no debia haber
sido registrado en el IEPI ya que la palabra UV es genérico, debido a que es un indicador de
radiacion, en cambio la otra marca se llama SUNNY con proteccion UV4, que desde el punto
de vista conceptual estaria correcto, ya que esta indicando que su producto contiene la
proteccién solar nimero 4 lo que no afectaria a la marca UV3, aqui el problema estaria en las

caracteristicas similares de los envases y colores y no precisamente en el nombre de la marca.
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CONCLUSIONES

La falsificacion de marcas, de productos y la imitacion de marcas son problemas que
se deben principalmente a los problemas econdmicos que existen en la sociedad, ya
que las personas buscan maneras de ganar dinero a costa del prestigio de personas que
han logrado que su marca goce del reconocimiento y confianza de los consumidores.
La falta de controles por parte de las autoridades es también un problema que incide
en el aumento de estos delitos e infracciones, sobretodo en los paises subdesarrollados,
en donde los controles para evitar que ingresen al pais productos falsificados o
imitados son escasos. Hace falta también que las autoridades realicen inspecciones en
los mercados informales, en donde sabemos que se comercializan la mayor parte de
estos productos.

Se deben reformar las leyes de propiedad intelectual en cuanto a las penas, ya que las
actuales son muy insignificantes, y no van de acorde con la gravedad de los delitos e
infracciones.

Los Estados deben coordinar politicas para luchar contra la falsificacion y la
imitacion, ya que si esta lucha no se realiza en conjunto entre los organismos
internacionales, los Estados y las autoridades locales; esta batalla en contra de las
violaciones a los derechos de propiedad intelectual sera nulas.

Se deben tomar medidas maés estrictas en las fronteras para intentar reducir el indice de
marcas falsificadas e imitadas que ingresan al pais, ya que esto provoca que los
Estados pierdan millones de dolares en ingresos tributarios y aduaneros.

Existe mucho desconocimiento de los abogados, fiscales y hasta jueces en cuanto a las
diferencias que existen entre la falsificacion de marcas, de productos y la imitacion

marcaria, debido a eso comenten graves errores en sus actuaciones.
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La falta de valores en la sociedad es un determinante que ayuda a que se falsifiquen y
se imiten marcas y productos, ya que prefieren copiar o imitar una marca para de esta
manera lograr beneficios inmediatos, sin importarles las consecuencias que produce

estas violaciones.
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