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Resumen

El siguiente trabajo de Investigacion se centrara en lo referente a marcas no tradicionales
y cdmo estas han ido ganando relevancia con el pasar del tiempo en el marco juridico en
el &mbito local e internacional. En la época actual y el ultimo periodo las compafiias han
visto una oportunidad de promocionar sus marcas de maneras no tan tradicionales, como
lo son las marcas olfativas, tridimensionales y de textura, las cuales lucen atractivas para
el mercado y se ha convertido en un mecanismo para ganar nuevos clientes. Esta demanda
creciente con respectos a la marcas no tradicionales ha resultado en el desarrollo de un
marca juridico de aplicacién en varios paises, dentro del trabajo se podran encontrar como
se ha regulado actualmente las marcas no tradicionales y si los procesos actuales han

garantizado una correcta proteccic’m a estas nuevas marcas.

Palabras Claves: Derecho Marcario, Marcas no tradicionales
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Analisis De Las Marcas No Tradicionales: Olfativas, Tridimensionales y de

Textura. Viabilidad, Utilidad y Efectos En La Legislacion Ecuatoriana

LENIN DANIEL SALAZAR FLORES

lenindanielsalazarflores@agmail.com

Resumen

El siguiente trabajo de Investigacion se centrara en lo referente a marcas no tradicionales
y coOmo estas han ido ganando relevancia con el pasar del tiempo en el marco juridico en
el ambito local e internacional. En la época actual y el Gltimo periodo las compafiias han
visto una oportunidad de promocionar sus marcas de maneras no tan tradicionales, como
lo son las marcas olfativas, tridimensionales y de textura, las cuales lucen atractivas para
el mercado y se ha convertido en un mecanismo para ganar nuevos clientes. Esta demanda
creciente con respectos a la marcas no tradicionales ha resultado en el desarrollo de un
marca juridico de aplicacion en varios paises, dentro del trabajo se podran encontrar como
se ha regulado actualmente las marcas no tradicionales y si los procesos actuales han

garantizado una correcta proteccion a estas nuevas marcas.

Palabras Claves: Derecho Marcario, Marcas no tradicionales
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Abstract

This research work will focus on non-traditional trademarks and how they have been
gaining relevance over time in the legal framework, globally and locally. In recent
years, companies have seen an opportunity to promote their brands in non-traditional
ways, such as scent and texture marks, which look attractive to the market and are a
new way to attract customers. This growing demand for the use of this type of
trademarks has resulted in the development of a legal trademark application in several
countries. The research will show how this type of trademarks is currently regulated
and if the current processes have guaranteed a correct protection to this type of

trademarks.

Keywords: Trademark Law, Non-traditional Trademarks



Pregunta de Investigacion

¢ Como proteger las marcas no tradicionales, requisitos y normativa aplicable en

el Ecuador?

Objetivos de la investigacion

General

Analizar la viabilidad, la utilidad y los efectos juridicos en Ecuador de la implementacion
dentro de la legislacidn de las marcas no tradicionales: tactiles y olfativas, a partir del 27
de abril de 2004, mediante la resolucion nimero 35499 (donde se registrd la primera
marca tactil), cddigo organico de la economia social de los conocimientos y el reglamento
al codigo organico economia social de los conocimientos. Por otro lado, revisar el proceso
y los casos de marcas no tradicionales registrados en el pais y determinar tratamiento

correcto para este tipo de marcas.

Especificos

1. Establecer los requerimientos actuales para el registro de las denominadas

“marcas no tradicionales”.

2. Establecer los problemas actuales que surgen cuando se quiere registrar en el

Ecuador una “marca no tradicional.

3. Indagar la importancia que tienen las marcas no tradicionales en la economia

local para las empresas locales.
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Justificacion de la Investigacion

Dentro del Derecho Marcario ha existido una demanda creciente por parte del mundo
empresarial a la hora de poder registrar sus marcas en busca de lograr esa diferenciacion
por parte del mercado a la hora de identificar sus marcas y lo que venden. Ya que el ser
humano esta plagado de necesidades existen personas que buscan satisfacer estas, y es
aqui donde estas personas buscan que sus consumidores retengan las caracteristicas de su
producto y la forma mas 6ptima de lograr este objetivo es a través de las marcas, las cuales
son representadas comunmente a través de palabra o imagenes las cuales buscan lograr
recopilar de una manera mas facil las caracteristicas de un producto para un consumidor
ya que se llega a una mayor diferenciacion e identificacion con la competencia. Sin
embargo con las nuevas tecnologias y la evolucion del mercado han surgido otras formas
de representar las marcas. Se puede observar al momento que existe una sobrecarga de
marcas tradicionales es por esto que las empresas se han volcado hacia nuevas vias a la
hora de identificar su producto con sus consumidores y esto ha dado cabida al surgimiento

de marcas no tradicionales.

Para el derecho marcario es importante proteger a estas nuevas marcas, ya que las marcas
no tradicionales son percibidas por otros sentidos. Es por esto que se debe asegurar que
existe una correcta proteccion y observar si este nuevo tipo de marcas se han desarrollado

de manera eficiente y eficaz dentro del ordenamiento juridico.

Al tratarse de marcas que no han sido contempladas anteriormente en la legislacion es
muy importante analizar y determinar como el legislador ha incluido estas dentro del
ordenamiento Juridico y si estas se han adaptado al pais de una manera correcta, por otro
lado, se debe determinar si las marcas no tradicionales (tridimensionales, textura y

olfativa) cumplen con los objetivos de diferenciacion, esto en razon a que son percibidas
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por otros sentidos y es justamente en este aspecto que surgen varias problematicas porque
puede surgir cierta dificultad por parte de las personas al momento de encontrar
suficientes elementos de diferenciacién al no ser marcas tradicionales de igual manera
existe cierta dificultad a la hora de realizar el procedimiento de registro marcario ya que
se debe cumplir con dos tipos de requisitos los cuales son representar de manera grafica

la marca y el tema de su funcionalidad.

Las marcas son elementos esenciales a la hora del crecimiento econémico por parte del
pais es por esto que al ser vitales para el desarrollo correcto de la economia se deben
analizar y verificar la proteccion que el derecho en propiedad industrial les esta
proporcionando actualmente y mas aun si se trata de las marcas que apenas han sido

reguladas.
Descripcion de la situacion

Existe un auge en el registro de marcas no tradicionales en el Ecuador, y esto viene de la
mano de la ola creciente de expansion de las marcas por encontrar maneras diferentes de
llegar a su publico objetivo, de acuerdo a Santiago Cevallos, Director General del
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) se registran alrededor de 1200 a
1400 solicitudes de marcas no tradicionales, esto frente a un registro en el pasado de 400
a 500 solicitudes (15 afios atras), es decir, un incremento de méas del 100% comparando

con cifras en el pasado.

Otro dato importante es que en el pasado el registro de marcas era realizado en su mayoria

por marcas extranjeras, actualmente segin Cevallos el 63% de solicitudes son de marcas

Nacionales dandonos a entender que existe un mayor interés por parte de los ecuatorianos

por proteger la propiedad intelectual.
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Los elementos claves de este tipo de marca no tradicional son la distintivitad,

perceptibilidad, no funcionalidad y representacion gréfica.

Existe ciertas complicaciones al momento de cumplir estos requerimiento a la hora de
registrar las marcas por la misma naturaleza de este tipo de marca, dentro del presente
trabajo se buscar resaltar estos requerimientos y como operan dentro del territorio

ecuatoriano.

INTRODUCCION

El contenido de este trabajo de investigacion trata principalmente sobre encontrar mejores
condiciones dentro de la normativa vigente sobre marcas no tradicionales, es aqui donde
surge la necesidad de desarrollar, adaptar y mejorar esta regulacion en nuestro pais, dentro
de los ultimos afios, ha existido una demanda crecientes por este tipo de marcas dentro de
las estrategias comerciales de las empresas. Esta tendencia aunque resalta mas en el
ambito internacional ya se puede evidenciar en menor medida en el Ecuador. La
influencia de este tipo de marcas no tradicionales ha creado una necesidad de regulacion
especifica y diferente a las marcas convencionales por lo que diversas legislaciones y
tratados internacionales han comenzado a crear disposiciones que las regulen. En el
presente trabajo se puso como hipotesis, que la legislacion vigente en materia de marcas
no tradicionales no protege las marcas ecuatorianas, por lo que se tilda de reducida,
insuficiente y poco adecuada y cae es una desproteccion a este tipo de marcas. Esta
carencia a nivel normativo motiva a crear una regulacién que sea mas desarrollada y
técnica que encuentre una correcta uniformidad entre la legislacion interna y las préacticas

comerciales a nivel mundial en orden de facilitar la protecciones de marcas, ademas de
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esto poder también encontrar un procedimiento eficaz e eficiente para el usuario al

momento de iniciar el tramite de proteccion de marca no tradicional.

El objetivo general de la presente investigacion es desarrollar los requerimientos actuales
presentes en la legislacion y determinar la importancia de desarrollar una regulacion mas
robusta y adecuada a los requerimientos de registro y proteccion de marcas olfativas,
tridimensionales y de textura, dentro de nuestra legislacion esto es completamente urgente
y necesario, en razon a la rapida evolucion del derecho de marca y a su vez el mayor
comercio internacional vigente, influenciado también por la reducida norma juridica
actual en el pais, la cual no brinda una correcta proteccidn a este nuevo tipo de marca, las
cuales han aparecido y se han transformado en los Gltimos afios, De igual manera, esta
investigacion, al tener un enfoque en la tematica de marcas no tradicionales, contiene un
estudio que no solo se basa en un analisis hacia una mejor regulacion juridica, sino que
estd compuesta por una investigacién sobre los conceptos que cada marca no tradicional
y cual es la importancia actual en el mercado internacional, ya que aunque se trata de un
tema relativamente nuevo, sobre todo en el ecuador, la falta de fuentes e informacion
acerca de estar marcas en particular, es una problematica que sufren muchos estudiantes
y personas que desean extender sus conocimientos en materia de propiedad intelectual vy,
no sélo a nivel académico sino también a nivel industrial y practico. Por lo cual es de
suma importancia, todo lo relacionado al tema de marcas no tradicionales. La finalidad
de este trabajo de investigacion busca brindar de elementos de juicio y doctrina para
préximas investigaciones en lo que compete a materia de marcas no tradicionales, para
los estudiantes y profesionales del derecho o incluso empresarios que se encuentren

interesadas en esta materia tan necesaria.
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Capitulo 1

1.1 Signos distintivos (breve introduccion a la propiedad industrial)

Antes de adentrarnos en detalle sobre una definicidn de los signos distintivos, se deben
plantear conceptos relacionado a la propiedad intelectual. El primero concepto que se
debe definir es “cosa”, la real academia de la lengua lo define como “lo que tiene entidad,
ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual™*, por otro
lado, el Cédigo Civil define y clasifica en el articulo 583 a la “cosa” como “Los bienes
consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y
pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que

consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas.”

Los signos distintivos vienen siendo parte de la humanidad desde el inicio de esta, y es
que como la historia nos muestra se puede apreciar que cada sociedad o cultura tenia
ciertos signos que utilizaban para demostrar que cierta herramienta, vasija u objeto
pertenecia a esta, de esta manera existia un tipo de concepto que hoy lo conocemos coémo
“Brand Name” (nombre que viene de quemar). Culturas como la Sumeria marcaban sus
ladrillos con el nombre del gobernante de la época, esto se practicaba desde mediados del
VI milenio a inicios del 1l milenio A.C. Por otro lado, los romanos marcaban sus vasijas
con las procedencias de estas. desde mediados del VI milenio a inicios del Il milenio a. C
El diccionario juridico define a los signos distintivos como “Medio o elemento,
normalmente grafico, que sirve para diferenciar en el mercado a la propia empresa, su

establecimiento principal y sucursales, y los productos y servicios que genera’?

El ser humano siempre ha buscado esta diferenciacién que parte de la naturaleza humana

de marcar su individualidad y resaltar su capacidad inventiva.
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La globalizacion se traduce en la creciente competitividad no solo a nivel local si no a
niveles internacionales, al dia de hoy esta diferenciacion de otros se define cdmo marca.
Una marca no solo compite en su medio domeéstico, por lo que el creciente acceso a la
informacion ha hecho cada vez mas necesario la individualizacion de las marcas. Stanton,
Etzel y Walker denominan que “una marca es un nombre y/o sefial cuya finalidad es
identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los
productos rivales, por otro lado, el jurista Eli Salis la define como marca como todo signo
0 medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona

fisica o juridica de los de otra™*

El jurista Eli Salis define como “marca como todo signo o medio que sirve para distinguir
en el mercado los productos o servicios de una persona fisica o juridica de los de otra’™
por otra lado el consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria la define
como “todos los signos que puedan ser objeto de una representacion gréfica, en particular
las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma
del producto o de su presentacion, con la condicidn de que tales signos sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”®.
Dentro del marco juridico ecuatoriano el cddigo organico de la economia social de los
conocimientos define a la marca en el art. 359 cdmo “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicio en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos
que sean susceptibles de representacion grafica "’ podemos resaltar dentro del &mbito
nacional e internacional que el elemento que se resalta es la diferenciacion y por otro lado
que exista la posibilidad de una representacién grafica, la cual tiene una finalidad mas
administrativa a la hora de buscar mayor facilidad de que otras personas que busquen

registrar su marca, puedan identificar mas facilmente marcas o signos distintivos

similares a los que buscan proteger.
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1.2 Normativa y Derechos de la Propiedad Intelectual

La Propiedad intelectual hace referencia a la proteccién de toda creacion intelectual y a
partir de esta se otorga y reconoce a los creadores derechos sobre sus creaciones para
poder beneficiarse de acuerdo a la normativa vigente.

La propiedad intelectual tiene como objeto la proteccion de bienes inmateriales, la cual
protege la creacion proveniente del intelecto humano. Estos derechos pueden incorporar
bienes materiales como por ejemplo el disefio de un automdvil, este tipo de vienes puede
ser de &mbito literario, industrial, cientifico, comercial entre otros. De acuerdo al Art. 322
de la constitucion Ecuatoriana se otorga derechos al autor donde se puede explotar su
obra.

El tratadista Ricardo Antequera sefiala que la propiedad intelectual es “un espacio juridico
dentro del cual caben varios sistemas normativos que tiene por objeto la proteccion de
bienes inmateriales de diferentes érdenes: industriales, comerciales, técnicos, artisticos,
cientificos y literarios”.® De acuerdo a lo sefialado por Anquera la propiedad intelectual
es regulada por varios sistemas normativos a lo cual Art. 1. De la ley de propiedad
intelectual ecuatoriana sefiala que El Estado reconoce, garantiza y regula la propiedad
intelectual adquirida de acuerdo con las Decisiones de la Comision de la Comunidad
Andina, la ley y los convenios internacionales que se encuentren vigentes en el
Ecuador. Por lo que tenemos normativa nacional e internacional que protegen la
propiedad intelectual.

La Constitucion Politica del Ecuador en el Art. 30 reconoce y garantiza la propiedad
intelectual, de acuerdo a lo previsto en la ley y en concordancia con los tratados y

convenios internacionales.
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https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marca_comunitaria/

En el ambito internacional Ecuador se encuentre suscrito al convenio de Paris para la
proteccion de los derechos de la propiedad industrial, este convenio el cual fue adoptado
en el afo1883 es aplicable a la propiedad industrial y de manera mas especifica a las
marcas, los dibujos, patentes, modelos industriales, marcas de servicio, modelos de
utilidad, nombres comerciales, las indicaciones geogréaficas y todo lo referente a la
competencia desleal.

Inclusion de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de
Este convenio internacional es considerado cémo el primero de su clase que ayudo a los

creadores a proteger sus creaciones.

1.2 Conceptos y tipo de marcas

1.1.1 Marcas Tradicionales

El jurista Juan David Castro Garcia define a las marcas tradicionales a “aquellas que se
expresan a través de letras, nimeros, palabras, dibujos o simbolos, y que son apreciadas
por el sentido de la vista”®?, es decir a aquellas que pueden ser apreciadas por tan solo un
solo sentido del ser humano que viene a ser el sentido mas comdn que el ser humano
utiliza a la hora de relacionarse con el mundo exterior, este tipo de marcas han sido las
mas explotada a lo largo de la historia como por ejemplo la marca Apple, donde su
imagen se ve relacionada a la manzana mordida. Este tipo de marcas son las mas

comunmente utilizada por la industria.

Dentro de las marcar tradicionales podemos encontrar las denominativas y figurativas, de

posicién, de patron, de color.
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1.3.1.1. Denominativas

Las marcas denominativas son aquellas que utilizan de manera Unica palabras, letras o
una mezcla de este tipo de elementos tipograficos. Este tipo de marcas son las llamadas a
utilizarse en el ambito comercial cuando se busca proteger a empresas o un producto. La

proteccién que se brinda en manera legal es denominativa, fonética y conceptual

Ejemplo: Samsung

1.3.1.2 Figurativas

Las marcas figurativas son aquellas que utilizan caracteres, estilos o tipografias no
estandares, de igual manera pueden utilizar un elemento grafico o color no tradicional.
Estas pueden utilizar una combinacion de elementos denominativos o figurativos, de igual
manera se debe incluir los logotipos sin denominacion. La proteccion que se otorga es en

todo el conjunto grafico.
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Ejemplo: Vans

Capitulo 2

Las marcas no tradicionales son aquellas que se pueden captar a través de cualquieras de
los sentidos del ser humano pero de una manera no tradicional, el jurista Juan David
Castro Garcia las define como “una marca no tradicional es aquella que es percibida por
cualquiera de los cincos sentidos y cuya representacion debe ser hecha a través de
métodos de representacion no tradicionales”*!, una manera comin puede ser la visual,
como se determind en el capitulo anterior, aunque dentro de las marcas tradicionales
también existen aquellas que son apreciadas de manera visual cdmo lo son las marcas de
posicién (aquella la cual se coloca en un lugar en concreto en el producto. Este tipo de
marca debe representarse de manera apropiada su signo y tamafio a los productos
correspondientes de una manera estandar donde se identifique de manera notoria por el
usuario esta puede ir acompariada de una descripcion en donde se presenta la forma del
signo.), de color (Tipo de marca que se representa a través de la combinacion de colores
sin contornos. Al momento de registrar una marca por color se debe demostrar que la
combinacion de colores es relacionada por el publico a la marca, esto se consigue
normalmente por un marketing forzado a lo largo del tiempo. Se debe adjuntar una
descripcién que presente la disposicion sistematica de colores utilizados) y de patron
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(Este tipo de marca son aquellas que reproducen un elemento de manera continua y
repetitiva.)

Las marcas no tradicionales se clasifican usualmente por dos tipos, las visuales (formas,
colores, hologramas, imégenes en movimiento y marcas de posicion y las no visuales
(olores, sonidos, texturas y sabores) las cuales son captadas por los sentidos del tacto,
olfato, el oido y el gusto.

Aunque las marcas no tradicionales pueden ser captadas a través de los cinco sentidos la
diferenciacion sustancial con las marcas convencionales se viene a dar a la hora de como
se reproducen este tipo de marcas. Las marcas tradicionales se reproducen normalmente
por palabras, figuras, imagenes, formas y letras, por otro lado las marcas no tradicionales
se reproducen por texturas, olores y sabores.

El ente encargado de registrar y proteger a las marcas dentro del territorio ecuatoriano es
el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), esto lo sefiala el Art. 36 del
reglamento del cédigo orgénico de la economia social de conocimientos, el cual sefiala
“Una marca pais declarada como tal mediante acuerdo ministerial o decreto ejecutivo,
debera ser registrada como tal ante el SENADI por el 6rgano publico competente, el cual
sera el responsable de su declaratoria, solicitud, difusion, capacitacion, uso y control. En
ningln caso un ente privado podra solicitar el registro de una marca pais.”*? Una vez que
se haya registrado la marca, el SENADI podréa actuar de oficio o a peticion de parte para
ejercer acciones de observancia de conformidad con las disposiciones del Titulo 111 del
Caodigo. Art. 37.-. Por lo cual el 6rgano competente en el registro de marca es el SENADI.
El Art. 36 nos menciona el Art. 37 el cual determina también que los signos distintivos
(incluido las marcas) seran registradas de acuerdo al Codigo y reglamento del
denominado “Codigo de Ingenio” y que estos proceso deberan ser publicos en caso de

que exista oposicion de terceros.
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Uno de los requerimientos que nos sefiala el codigo organico de la economia social de los
conocimientos en su Art. 359 es que la marcas “sean susceptibles de representacion
grafica” esto en concordancia al reglamento ya que debe existir cierta facilidad de
identificar por parte de posible terceros en caso de que existan algun tipo de oposicion
para el registro de marca.

Con referencia al registro de marca de manera general el Art 359 sefiala: “La naturaleza

del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso seré obstaculo

para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:

1. Las palabras o combinacion de palabras;

2. Las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
Emblemas y escudos;

3. Los sonidos, olores y sabores;

4. Las letras y los nimeros;

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

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

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

8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;

9. Los hologramas; vy,

10. Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.”®

Como se sefiala existe ya una regulacion dentro de la legislacion ecuatoriana a la hora de
hablar de proteccion de marcas no tradicionales tanto en el numeral 3, 5,6,7,8 y 9 nos

hablan te marcas no tradicionales, por lo que a raiz de la publicacion del registro oficial
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del Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos (COESC) el 9 de
diciembre del 2016 existe ya normativa que promulga este tipo de marcas. Es importante
recalcar que este articulo proviene de la decision 486, vigente desde el 1 de diciembre de
2000, adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual sefiala dentro del
Art. 134 lo mismo que el articulo 359 de la normativa ecuatoriana.

La decision 486 no solo fue importante a la hora de recalcar las marcar no tradicionales
y los procesos que deben seguirse si no que fue también de gran ayuda de manera general
a la hora de proteger la propiedad industrial, bajo una normativa de aplicacién directa
para los paises miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru) asi lo considera el
secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza “Creo que las ventajas que pueden
enumerarse son muchas. La primera y mas importante es la de tener un Régimen Comdn
de Propiedad Industrial entre los cuatro Paises que nos permita tener una estructura
definida y uniformizada de los procedimientos de registros y de las acciones de defensa
y proteccion de cada uno de los elementos de propiedad industrial protegidos bajo el
paraguas normativo de esta Decision (invenciones, marcas, secretos industriales, entre

otros).” 1

Aunque existen varios tipos de marcas no tradicionales como ya se ha sefialado dentro de
la normativa nacional e internacional nos centraremos en las marcas tridimensionales,

olfativas y sonoras.

2.1 Marcas Tridimensionales

Normalmente si hablamos de algo tridimensional nos imaginamos un objeto en la vida
real con ciertas medidas y forma. El disefio como tal de los productos es de suma
importancia en el ambito comercial ya que puede llegar al punto de lograr que un producto

triunfe o no tanto es asi que Raymond Loewy, padre del disefio industrial, decia “entre
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dos productos con el mismo precio, la misma funcién y la misma calidad, ganara el que
tenga un caracter mas atractivo”® es por esto que las marcas cémo tal toman de manera
muy seria el “packing” del producto, ya que esto puede determinar un estilo e imagen del
producto que el productor quiere trasmitir a su cliente, pudiendo ser esta una imagen
tradicional o algo méas novedosos, de esta manera el consumidor tendra la capacidad de

identificas con mayor facilidad la marca.

Desde un punto de vista juridico tanto la decision Andina 486 en su articulo 134 y en el
COESC en su articulo 359 sefialan sobre las marcas tridimensionales que “pueden ser
marca, entro otros signos, las formas de los productos, sus envases o sus envolturas” este
enunciado tiene un caracter netamente enunciativo por lo que da cavidad a otros tipos de
signos. De manera genérica la Doctrina nacional e internacional definen a la marca
tridimensional como aquella que es constituida por su forma del producto o del envase
que comprende de un cuerpo que ocupa dimensiones de altura, anchura y profundidad.
De igual manera la propia SENADI lo define en su pagina web como “Aquel signo que

ocupa en si mismo un espacio determinado (alto, ancho y profundo).” 6

Un ejemplo conocido de marca tridimensional son los chocolates “Toblerone, este tiene
una forma triangular la cual caracteriza la forma de su chocolate, el consumidor lo asocia

a la marca de manera directa.
2.2 Marcas olfativas

Dentro del ecosistema humanos se pueden encontrar varios estimulos quimicos que se
pueden aprecias en el mundo exterior que no rodean, estos estimulos con apreciado a
través de los sentidos que vienen a ser los receptores entre lo que no rodean y nuestro
intelecto. El sentido olfativo aungue no es indispensable para la supervivencia humana,

se caracteriza por ser sumamente importante ya que se desglosa entre un olor agradable
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y desagradable. “el olfato es uno de los cinco sentidos cldsicos, que nos da informacion
de nuestro mundo exterior, aunque con frecuencia de manera inconsciente” ! es
importante remarcar que los olores son “mezclas de moléculas quimicas, ligeras y

volatiles” '

y el olfato por su lado seglin nos define la obra “Que sabemos del olfato” de
Lépez y Alonso es “la version mas elaborada de los tradicionales laboratorios de analisis
quimicos que los animales usan para la deteccion quimica y la discriminacion” 8, el ser
humano aprecia la realidad a través de ondas visuales, frecuencia de sonido y moléculas

quimicas que a su vez vienen a ser procesadas como olores, colores e imagenes por el

cerebro.

Las marcas olfativas vienen a ganar importancia ya que los olores despiertan recuerdos
dentro del cerebro. Cuantas veces cierto olor de comida nos despierta memorias de
nuestra nifiez, es aqui donde justamente las marcas quieren activas estos recuerdos sobre

sus productos y asociarlo a su marca.

La gran problematica a la hora de hablar de olores es la capacidad del ser humano para
traducirlo a palabras, ya que mas del 50% de veces existe error a la hora de describirlo.
Esto trae una problematica a la hora de registrar una marca olfativa, ya que dentro de los
requerimientos de la SENADI que se hablara mas adelante esta la descripcion de la marca

en palabras y de manera graficamente.

Para entender y dar una definicion de la marca olfativa es importante entender que es el
olor, desde el punto de vista quimico el olor es “uUna sensacion, una nocién de estimulo y
percepcion producida en el olfato por la interaccion de una sustancia orgéanica con los
receptores olfativos de los seres vivientes”'® Por lo que una marca olfativa busca
encontrar cierta diferenciacion de un producto particular dentro del mercado. De esta
manera se puede definir como marca no tradicional que busca un olor particular en busca

de asociar su producto y generar una respuesta quimica por parte de su consumidor”
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2.3 Marcas Sonoras

Este tipo de marcas son apreciadas por el oido, a través de sonidos, por lo cual se debe
definir qué se entiende por sonido. “Definimos el sonido como el resultado de percibir
auditivamente variaciones oscilantes de algin cuerpo fisico, normalmente a traves del
aire“!® de acuerdo a la definicion de Rodriguez se puede entender al sonido coémo ondas
que se trasmiten a traves del aires, por lo lado Abadia define al sonido como “El sonido
no es otra cosa que la sensacion producida en el oido por las variaciones de presion
generadas por un movimiento vibratorio que se transmiten a través de medios elasticos.
Dentro de ciertos limites, estas variaciones pueden ser percibidas por el oido humano.”
20 Ahora es importante entender que no cualquier vibracion es un sonido, ya que pueden
existir vibraciones que no puedes ser apreciada por el oido, por tratarse de vibraciones

muy bajas o muy altas.

De acuerdo a las definiciones, se puede entender que la marca sonora es aquel sonido que
puede acompafiar tanto a un producto de por si 0 un servicié y que busca un relacion entre

el consumidor y lo que se ofrece.

La representacion grafica que se debe presentar a la hora de registrar este tipo de marcas

es a través de un pentagrama, diagrama de frecuencia o espectrograma.

2.4 Requerimiento y Procedimiento para Registro de Marcas

Tridimensionales, Olfativa y Sonoras

El proceso para registro de marca se encuentra disponible en la web oficial del Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales, el cual busca en base a los principios de
constitucionales de eficacia, efectividad y simplicidad administrativa. Estar disponible
para el publico en general, el jurista Juan Montafio Pinto sefiala: “La eficacia o efectividad

hace referencia a que la interpretacion debe dirigirse hacia las opciones que den mayor
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21 es decir cumplir su

efectividad a la eficacia constitucional sin romper su contenido
objetivo en este caso el registro de marca, por lo cual se pone a disposicién los medios
tecnoldgicos como herramienta a la hora del registro de marca entendiéndose a la

tecnologia web cémo lo més 6ptimo en la época actual.

El Art. 363 del Cddigo de Ingenios Ecuatorianos nos sefiala sobre el procedimiento de
registro de marca lo siguiente “La solicitud para registro de una marca se presentara ante
la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al
contenido, requisitos y deméas normas que disponga el reglamento correspondiente. De
igual forma, el reglamento establecera los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre
otros, el examen de la solicitud, su publicacion, la presentacion de oposiciones y la
concesion o denegacion de la solicitud.”?! Dentro del Reglamento De Gestion de los
Conocimiento el cual es el reglamento al Cdodigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos no se encuentra el contenido, requisitos y plazos que el Art. 363 nos
sefiala, sin embargo este contenido se puede encontrar dentro del acuerdo 2020-077
expedido por la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e
Innovacion (SENESCYT) el cual nos sefiala en el capitulo Il correspondiente a los signos
distintivos en el Art. 223 lo siguiente “La solicitud de registro de una marca debera
presentarse ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en los formularios que
sean establecidos para el efecto y deberd comprender una sola clase de productos o
servicios.”?? Este articulo nos sefiala que el ente encargado de la registrabilidad y de
determinar la aceptacidn del signo es la SENADI, por lo cual todo el proceso y requisitos
seran regulados por este ente. (Esto en concordancia con el Art. 363 del cddigo de
ingenios)

Dentro del mismo articulo se enumeran los requisitos que el solicitante debera enviar al

SENADI a la hora de registrar el cuél se enumerara de manera méas extensa mas adelante.
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Por otro lado, los requisitos para marcas no tradicionales que nos menciona el Art. 223

Se encuentran en el inciso “f” y “g” los cuales sefalan lo siguiente “Descripcion clara y
completa del signo que se pretende registrar, que guarde coherencia con la reproduccion
de la marca”? “La reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denominativa
con grafia, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin
color, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepcion y representacion de la
marca, de ser el caso.”?*Los dos incisos nos hablan acerca de que cada signo distintivo

debe ser reproducido de acuerdo a la naturaleza de cada uno, siendo esta la forma de

plasmar la marca que se quiere registrar.

Dentro de la pagina web oficial de la SENADI se puede resaltar que solo existe una
variacion de los requisitos con respecto a marcas no tradicionales en las marcas
tridimensional y marcas sonoras, donde la web solicita enviar medidas de la marca (Alto,
Ancho y volumen) y un audio mp3 respectivamente para cada marca, adicional a esto la
web también solicita de manera comun una imagen con una descripcion al signo que se
pretende registrar, sin embargo con marcas como las olfativas y de textura no tenemos
algin requerimiento adicional, lo cual no es lo 6ptimo ya que no se puede dar
cumplimiento a los incisos sefialados anteriormente ya que no se cumple la reproduccién
correcta de la marca.

La Comunidad Andina por su lado también nos presenta dentro de la decision 486 en sus
articulos 135 y 136 (Al cual Ecuador se encuentra subscrito) los cuales nos sefialan lo
siguiente:  “Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;
b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, 0
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en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion de dicho producto
o0 del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos
que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
e) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, la
época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o
de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
expresiones  laudatorias  referidas a  esos  productos 0  Servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o
técnico del producto 0 servicio de que se trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comun o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o0 en la usanza
del pais;
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado
por una forma especifica;
i) puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geogréafica, la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusion o de asociaciobn con la denominacion; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad,; -
k) contengan una denominacion de origen protegida para vinos Yy bebidas
espirituosas;

I) consistan en una indicacion geogréafica nacional o extranjera susceptible de inducir a
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confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas,
banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantia de los
Estados y toda imitacion desde el punto de vista heréaldico, asi como los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier
organizacion internacional;
n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su
registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades
en los Paises Miembros;
0) reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal protegida
en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusién o asociacion
con la variedad, 0
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y 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 distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean identicos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de

confusion 0 de asociacion;
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b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a
un rotulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusion 0 de asociacion;
C) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre
que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacion;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacion, cuando el solicitante sea 0 haya sido un representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais
Miembro 0 en el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con
o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose del nombre,
apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura de una -
persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como
una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona 0, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o
las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir
sus productos, servicios o la forma de procesarlos, 0 que constituyan la expresion de
su cultura o préctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o
con su consentimiento expreso; Y,

h) constituyan una reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion,
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total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando
su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacion con ese
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del

signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”?

Como se puede revisar dentro de estos articulos de la decision 486 se estipula
prohibiciones expresas a la hora de registrar una marca con el fin de proteger marcas
previamente registradas por terceros o a su bien elementos esenciales y comunes a un
producto en especifico, De igual manera busca resaltar los elementos de genuinidad que
debe tener una marca no solo si se trata de una marca no tradicional si no de una manera
general. Por estos motivos es sumamente importante que se maneje la publicidad dentro
de estos procesos segin Tamayo el principio de publicidad se define como: “...Uno de
los pilares del sistema democratico, permitiendo un proceso publico con todas las
garantias tanto en consideracion a la ciudadania, como a las partes implicadas en el
mismo. Una doble dimensién pues; interna a los efectos de los intervinientes en el
procedimiento en toda su complejidad, como externa, en consideracién a la comunidad y
su posibilidad de conocer las actuaciones judiciales tanto previas como coetaneas al
proceso” 26, La vision de Tamayo es mas para un tema de proceso judicial, sin embargo,
lo mismo es aplicable a la hora de una posible oposicidn de un tercero en tema marcaria,
es aqui donde se resalta la representacion grafica con respecto a una marca, ya que esta
en la manera mas facil a la hora de publicar una marca que se encuentra en proceso de
registro, mas adelante resaltaremos la forma de registrar una marca tradicional y no

tradicional.

Si bien el proceso de registro se inicia con el formulario se recomienda realizar una

busqueda fonética con el fin de reducir el rechazado del signo que se quiere registras, este
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proceso tiene un precio de dieciséis ddlares americanos y puede ayudar a encontrar
nombre similares a la marca que se quiere registrar.

Dentro del instructivo de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial que se encuentre
dentro del portal web de la SENADI se encuentran los siguientes pasos para realizar el
registro de marca: (Antes de llenar el formulario de Registro se debe tener un casillero

virtual en orden de recibir las futuras notificaciones con respecto a la marca”

Proceso de Registro de Marca
El portal web correspondiente para el registro de marcas es

www.derechosintelectuales.gob.ec, una vez se haya ingresado dentro del portal de debe

sefalar la opcion dentro de mentl “Programas / Servicios”, dentro de esta opcion de debe
sefialar servicios en linea y luego se procede a sefialar casillero virtual. Dentro del
casillero virtual se debe llenar todos los datos generales, los cuales van a variar
dependiendo de si se trata de una persona natural o persona juridica, de ser el caso de ser
persona juridica se debe ingresar los datos del RUC de la empresa, si se trata de una
persona natural de debe colocar el nimero de cedula.

Dentro de los datos solicitados se debe proporcionar un correo electrénico, el cual debe
ser revisado ya que luego de realizar el registro, ya que sera a este correo donde el sistema
nos enviara el usuario y contrasefia, dentro de este mismo correo se enviara un link el cuél
no derivara a la pagina de la SENADI en la seccion de “mi casillero”, una vez que se
ingrese al link se deberé realizar un cambio de contrasefia y volver a poner el nimero de
cedula o ruc. Cuando se encuentre creado el casillero virtual se debe acceder a Servicios
en Linea, donde se puede seleccionar solicitudes en Linea, en esta seccion se realiza el
registro de Signos Distintivos, donde se debe especificar cuél es la naturaleza del signo

que se pretende registrar:
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1. Naturaleza del signo

A continuacion se encuentra la definicién que nos da la pagina web del SENADI al
momento de seleccionar el tipo de signo, donde se encuentra una definicion simple
de cada tipo de signo.

1.1. Denominativo: Esta opcién se utiliza en caso de que el signo a registrar
contenta letras, numeros o signos.

1.2. Mixto: El signo mixto se caracteriza de tener colores, tipo de letra especial o
graficos ademés de los elemento de un signo denominativo. si en caso de que
el signo ademas de tener letras, nUmeros o signos.

1.2 Figurativo: Es aquel que solo contiene graficos.

1.3 Tridimensionales: Es aquel que consiste en un en un envase, un empaque, la
forma de un producto, con dimensiones de largo, ancho y profundidad.

1.4 Sonoro: En caso de que el signo corresponda a un sonido.

1.5 Olfativo: En caso de que el signo constituya un olor.

1.6 TActil: En caso de que el signo tenga una textura caracteristica.

La siguiente informacion que solicita el sistema es el tipo de Signo, donde nos sefiala los
siguientes tipos y definicion:

2.1 Marca de Productos: El signo es una marca de productos cuando sera

aplicado a un producto determinado.

2.2. Nombre Comercial: En caso de que el signo se trate de una prestacién o un

servicio Ej: Servicio de Mensajeria

2.3. Lema Comercial: Slogan de una marca el cual estd compuesto por letras,

numeros o signos, cuando se quiera incluir este lema se debe escoger la opcion

denominativo, ademas, este debe estar acompafiada de una marca que se encuentre

ya registrada o que se encuentre en proceso de solicitada.
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2.4 Denominacion de Origen: Este signo consiste en un nombre, expresion,
imagen que evoca un pais, region o lugar determinado, este reline requisito
especificos como factores humanos y naturales. El titular de este signo es de
propiedad del Estado sin embargo esto otorga autorizaciones de uso a los
productores de determinada region.

2.5. Apariencia Distintiva: Este aspecto hace referencia a caracteristicas propias
de un local comercial, como puede ser la fachada, menu, decoracion o mobiliario.
2.6. Marca Colectiva: Las marcas colectivas son aquellos signos adoptados por
una asociaciéon de productores, fabricantes, prestadores de servicio,
organizaciones o grupo de personas legalmente establecidas que sirve para
distinguir los productos o servicios producidos o prestados por los miembros de
la asociacion.

2.7 Marca de Certificacion: Constituye una marca de certificacion aquel signo
que va a ser aplicado a un producto o servicio cuya calidad u otras caracteristicas
cumplen ciertos requisitos que deben ser avalados por el solicitante, para obtener
tal certificacion.

Una vez seleccionado el tipo y naturaleza del signo que se pretende registras de
debe indicar a nacionalidad del solicitante y escribir una descripcién que sea clara
y completa, en caso de que sea una marca figurativa, mixta o tridimensional se
debe iniciar con la siguiente frase: “Consiste en la denominacion (incluir las letras,
ndmeros o signos que se pretenden registrar y que se sefialaron en la opcion
denominacion)”, en el caso de marcas mixtas, describir todos los elementos
graficos”; por ejemplo: Consiste en la denominacion PASTEX, escita en letras
mayusculas, en una grafia especial, en colores rojo, azul y celeste, acompafiada

del grafico compuesto por el disefio de un circulo en color negro. En marcas
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figurativas y tridimensionales describir el disefio. En marcas mixtas, figurativas,
tridimensionales, apariencias distintivas, la imagen es obligatoria. Se debe
procurar que la imagen que se adjunte guarde relacion con la denominacion
detallada anteriormente.

Luego de esto se debe sefialar dentro de la solicitud si la personas es natural o
juridica, es de suma importancia llenar esta parte de la solicitud con los datos
correctos ya que el sistema no permitira cambios mas adelantes, en caso de que el
tramite se realice mediante apoderado se deberd adicionar quien esta actuado en
representacion del solicitante. (El signo puede perteneces a varias personas)
Finalmente el sistema nos solicitara que enumeremos de forma detallada los
productos, servicios o0 actividades clase NIZA. Solo se puede elegir una clase
internacional, de requerirse el registro en méas de una clase, se deben presentar
solicitudes adicionales por cada clase internacional.

Marcas de productos: Solo se deben escoger desde la clase internacional No. 1
a la 34 Marcas de servicios: Solo se deben escoger desde la clase internacional
No. 35 a la 45.

Nombres comerciales: No tiene clase internacional, se debe escoger el codigo
91.

Lemas comerciales: No tiene clase internacional, se debe escoger el cddigo 90.
Solamente se pueden detallar productos o servicios de una clase internacional; de
incluirse aquellos que no corresponden a la clase internacional seleccionada, se
solicitara la exclusion o se excluira para continuar con el trdmite correspondiente.
Marcas de productos: Solo se deben detallar los productos comprendidos entre

las clases internacionales niimero 1 a la 34.
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Marcas de servicios: Solo se deben detallar los servicios comprendidos entre las
clases internacionales No. 35 a la 45.
Nombres comerciales: La redaccion debe iniciar con la siguiente frase:
“Actividades comerciales relacionadas con” (aqui incluir los productos o servicios
que van a ser comercializados con el nombre comercial).
Lemas comerciales: No se detallan productos o servicios.
Para este procedimiento no se necesita de un abogado y el costo que se debe
realizar para adjunto a la solicitud es de $208,00, este monto cubre los diez afios
de vigencia.
Una vez realizado el pago se debe seleccionar la opcion inicio de proceso y el
tramite se encontrar activo. Si el signo cumple con el examen de forma se envia a
la publicacion de la Gaceta de Propiedad Intelectual, caso contrario, se enviara
una notificacion a su casillero virtual, que deberd ser respondida conforme al
“Instructivo para subir escritos al sistema en linea”.
2.4 Examen de Forma, Publicacion en la Gaceta (Oposicion de Terceros)
El examen de forma se da independientemente del proceso de oposicién de terceros, a
través de esto la autoridad competente revisa que se cumplan con los requisitos previos a
su publicacion (Con respecto al Art. 135, 136 del codigo de ingenios y Art 66, 138 'y 139
de la decision 486) los cuales veran el contenido y si estos signos pueden o no constituir
marcas. El tiempo de esta fase corresponde a 15 dias desde que se ha presentado la
solicitud, en caso de existir informacién incompleta o informacién por corregir el
organismo encargado otorga al solicitante un periodo de 60 dias (Decision 486). Luego
de esto se publicara la marca en la Gaceta oficial donde terceros podran oponerse al

registro de marca si consideran tener una legitimo interés. Esta fase tendra una duracion
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de 30 dias (la cual puede ser extendida 30 dias adicionales en caso de necesitar tiempo
para presentar pruebas).

2.5 Examen de Registrabilidad y Resolucion

Una vez superada la fase de oposicion, la autoridad competente debera realizar una
investigacion de caracter mas a fondo de la marca que se pretende registrar. La CAN
sefiala que esta fase debe realizarse de oficio y que esta debe constar de un andlisis de
cumplimiento de los art 135 y 136 de la Decision 486, estos articulos nos hablan acerca
de la similitud o grado de similitud de una marca anteriormente solicitada o que ya se

encuentre registrada y busca que no exista ningun riesgo de confusion o asociacion.

.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado su criterio con respecto a las
caracteristicas de esta etapa, que ademas de que debe realizarse de oficio, también consta
de un analisis completo de cumplir los requisitos del art 134 de la Decision 486 asi como
todas las causales de registrabilidad de los articulos 135 y 136 de esta norma, énfasis en
el literal a) de este ultimo articulo, es decir la existencia Una vez culminada esta etapa y
si no todo se encuentra correcto con la marca el Art. 365 del Cdédigo de Ingenios nos
sefiala que la adquisicidn de la marca tendrd una duracion de diez afios y poder renovarse

en periodo sucesivos de diez afos.

2.6 Requerimientos especiales para las marcas Tridimensionales, Olfativas y
Sonoras

Existe cierta contradiccion a la hora de hablar del requerimiento grafico que nos sefiala el

cddigo de ingenios en el Ecuador ya que marcas no tradicionales como la sonora y mas

aun las marcas olfativas, son marcas que no se conocen o se reproducen de manera visual

por lo que existe cierta dificultad a la hora de cumplir este requerimiento en el registro de
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las mismas. Sin embargo, la jurisprudencia en el caso de marcas olfativas nos sefiala que
este tema de representacion gréafica se puede cumplir con la presentacién de varios
requerimientos, el caso Sieckmann nos sefiala lo siguiente “En caso de que se responda a
la primera cuestion en el sentido de una interpretacion amplia, ¢se cumplen los requisitos
de la posibilidad de representacion gréfica, en el sentido del articulo 2 de la Directiva,
cuando un olor es representado:

a) mediante una férmula quimica

b) mediante una descripcion (que se publicard),

c) mediante el deposito de una muestra o

d) Mediante una combinacién de los medios de representacion sustitutivos antes
mencionados?”?’

Por lo que a través de los apartados que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas o0 a través de una combinacion de todos se debe presentar el registro de una
marca olfativa, siempre tomando en cuenta que la representacion sea clara y precisa y se
logre determinar el objeto a proteger.

Registrar una marca olfativa no es facil ya que se debe demostrar que existe cierta
uniformidad y una relacién del producto con el olor, se debe tener claro que jamas el olor
que se quiere registrar no debe tener un olor natural o comdn a la esencia del producto.
Un ejemplo de esto seria querer registrar el olor natural de la naranja a una determinada
marca comercial que vende la fruta cémo tal.

La compaiiia “Hasbro Inc” registro como marca el olor de sus plastilinas Play — Doh, para
esto presento varias pruebas en conjunto para demostrar su diferenciacion y su olor
particular con otras marcas de plastilina. El olor de esta plastilina fue presentando de

manera conjunta con adjetivos y slogans como por ejemplos “impregnado en tu mente” o
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“recién salido del envase”, “Hasbro” sostuvo que esto forma parte del branding del
producto y que el aroma habia sostenido uniformidad en la mente del consumidor.
Dentro de la Legislacion de la CAN a través del tribunal andino de justicia ha sefialado
que “el signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado
materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier
mecanismo que lo exprese.”?® De esta manera se entiende que las marcas no tradicionales
deben ser complementadas con otro tipo de pruebas a la hora de realizar su registro de
acuerdo a su naturaleza y no se puede esperar que tengan los mismos requerimientos que
una marca tradicional.

Con lo que respecta a las marcas tridimensionales y sonoras, se debe adjuntar un diagrama
de la imagen tridimensional y un pentagrama en lo que respecta a la marca sonora de esta

manera se cumple con el requisito grafico.

Capitulo 3

Analisis de registro de casos ecuatoriano de marcas no tradicionales

3.1 Caso de Registro de Marca Tridimensional

* Resolucion N° 431 del 29 de agosto de 2018 recaida en el Expediente N° IEPIUIO-
P1-SD-2011-13249 “(...)

Base Legal: Articulo 363 Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Invocacion, Disposicion Transitoria Tercera del COESC, Articulo 210 de
la ley de Propiedad Intelectual.

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

correspondiente. De igual forma, el reglamento establecera los requisitos, plazos y
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procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicacion, la

presentacion de oposiciones y la concesion o denegacion de la solicitud.

Art. 210.- La Direccion Nacional de Propiedad Industrial notificara al peticionario para
que, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la notificacion, haga valer sus alegatos,
de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este articulo, la Direccién
Nacional de Propiedad Industrial resolverd sobre las oposiciones y la concesion o
denegacion del registro de la marca que constara en resolucion debidamente motivada.
En cualquier momento antes de que se dicte la resolucion, las partes podran llegar a un
acuerdo transaccional que serd obligatorio para la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos
para proteger los mismos productos o servicios, la Direccion Nacional de Propiedad

Industrial podré objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores.

De acuerdo a la base legal presentada es esta resolucion en el ente encargado y con
competencia de poder decidir sobre la aceptacion de un registro de marca es la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los siguientes puntos la resolucion sefiala que
el registro de marca debe versar sobre el “El Compendio de Resoluciones Andinas en
Materia de Marcas 467, el cual sefiala que los signos que se buscan registrar deben ser
faciles de identificar de resto de géneros existentes en el mercado, de esta forma se busca
ayudar al consumidor la eleccién de un servicio o compra de un servicio o producto.

Esta distintivita hace referencia a que exista una diferenciacion intrinseca e extrinseca
para el producto o servicio, es decir por un lado que goce de una caracteristica genuina y
por otro lado a que no se confunda con otras marcas 0 signos. En base a los expuesto a

los requisitos de intrinseca y distintividad la decision 486 de la CAN sefiala los siguientes
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incisos “No podran registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de
distintividad: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 en folmas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion de dicho

producto o del servicio de que se trate”.

El tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha generado Jurisprudencia con
respecto a formas, la cual nos interesa para el caso presentado en la resolucién. El tribunal
nos dice que “"Las formas de uso comun son aquellas que de manera frecuente y ordinaria
se utilizan en el mercado en relacién con determinado grupo de productos. En este caso,
el publico consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor
especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una
especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relacion con los productos,
sus enveses 0 envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberan usarse en el mercado.
Esta necesidad estd dada porque la naturaleza del producto impone o porque la funcion
del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina
se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza y 2) formas impuestas por la

funcion del producto”

Aqui el tribunal sefiala que existen estos dos tipos de formas, las cuales no pueden ser
registradas ya que como bien nos sefiala la corte se trata de una forma “comun” bien sea
por que la naturaleza del producto determina esto y la otra que usualmente la forma ha
sido utilizada por la industria de determinada manera por un periodo largo de tiempo
donde aungue esta no sea natural y sea transformada por el hombre el publico comun la

conoce como forma usual.
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Una vez explicados la competencia y conceptos que la resolucién sefiala podemos
exponer el caso del signo que se intento registrar el ctal nos presenta una solicitud de
marca tridimensional. La corte de la Comunida Andina no sefiala lo siguiente sobre la
marca tridimensional: “la marca quiere registrar la forma de la barra de una marca de
chocolate.

el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen;
dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios,
relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) la marca
tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y
que es perceptible no s6lo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como
una clase de signos con caracteristicas tan peculiares que ameritan su clasificaciéon como
independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (..).” “(Proceso 33- JP-2005.
Marca: "FORMA DE BOTELLA", publicado en la Gacela Oficial N° 1224, de 2 de agosto
de 2005). Como la corte ha sefialado este tipo de marca tiene su propia clase y consta de
las tres dimensiones, en el caso en concreto se trata de registrar la forma cuadricular, con
diferentes cuadrado pequefios a lo largo de la barra como se puede observar en el siguiente

grafico:

SIGNO SOLICITADO

Clase Internacional No. 30
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Las marcas tridimensionales deben constar al igual que el resto de marcas de tres
caracteristicas, las cuales son: la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de
representacion gréfica.

sin embargo, esta solicitud de marca tridimensional carece completamente de una
diferenciacion con respecto a productos similares de la competencia ya que es de uso
comun este tipo de disefio ya que es la forma tradicional que se utiliza a la hora de
presentar un producto de barra de chocolate, por otro lado este tipo de disefio no aporta
ningun elemento genuino de la marca, por lo que la marca carece tanto de diferenciacion
extrinseca e intrinseca.

De esta manera la Corte de la Comunidad de Naciones da la negativa al registro de esta
marca tridimensional ya que “el signo peticionado no logra formar un conjunto marcario
suficientemente diferenciados”

Existen casos similares que han pedido un registro de marca tridimensional con el mismo
tipo de producto, cdmo es el caso de los chocolates “Toblerone” la marca tridimensional
solicitada en este caso en especifico es de una forma triangular, la cual viene a ser una
forma Unica y diferente al resto de marcas dentro del mercado, en el caso en concreto la
forma que se pretende proteger infringe la decision 486 en el Art. 135 inciso “b” y “c”
los cuales sefialan que un signo no puede ser registrado en caso de que carezca de
distintivita y que consista en formas usuales de los productos. La barra de chocolate viene
a ser la forma comdn que varias marcas utilizan para comercializar el chocolate, por lo
que esto carece completamente de distintivita por lo que afectaria al resto de personas que
se encuentran en la industria, por otro lado el ejemplo de la marca “Toblerone” marca una
forma completamente genuina dénde el consumidor puede asociar ese elemento
triangular directamente con la marca en cuestion, elemento que no se encuentra en el caso

en concreto ya que el elemento a registrar carece de ser Gnico.
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De esta manera se puede determinar que la corte tomo la decision correcta de no aceptar
la solicitud de marca tridimensional presentada, la cual baso su decisién en que la marca
no cumplio los requisitos del Articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
dentro de este articulo se encuentran todos los requisitos para negativa de signo, de
acuerdo al caso expreso los incisos que hacen referencia al caso en concreto sonel b, ¢ t
d los cuales dicen: b) carezcan de distintividad c) consistan exclusivamente en formas
usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funcién de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan
exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al
producto o al servicio al cual se aplican;” estos articulos se encuentran en concordancia
con el Articulo 359 del Cddigo Organico de la Economia Socia de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion.

3.2 Caso Old Park / Marca de Textura

Bajo el titulo No. 29597 el 27 de abril de 2004, se registrd la marca de textura “Old Parr”
para de esta manera distinguir productos de la clase 33 de la Clasificacion Internacional.
La descripcion que se presentd con la marca fue la siguiente: “Consiste en una textura
(superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una
aglomeracion de formas geomeétricas irregulares que incluyen en su mayoria, pentagonos,
romboides y hexagonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6
milimetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milimetros y de grosor entre 0,1 y 1 milimetro.
FORO 22, 1l semestre 2014 FORO 154 Las paredes y las areas contenidas dentro de las
paredes son lisas. EI material en el que se use esta textura normalmente sera vidrio y se
usara en distintos tamafios. En consecuencia, la marca tactil solicitada consiste en la

textura de la botella en la que se envasa una bebida alcoholica, razon por la que en la
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solicitud seleccionaron la Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza.” Esta
solicitud fue presentada ante el Tribunal de la Comunidad Andina, este fue el primer caso
analizado por dicho 6rgano en materia de marca tactil o de textura. Dentro del proceso el
tribunal reconocer que se trata de un tipo de marca no visible que merece proteccién en

hora que busca a través de texturas identificar su marca frente a la competencia.

Este 6rgano resalta que el requisito de publicidad y de requisito grafico (Contenidos en la
decision 486) se encuentran cumplidos con la muestra fisica y con el acceso a que los
usuarios puedan verificar la textura.

También el tribunal sefiala la necesidad de contar con mecanismos virtuales donde se
puedan subir fotografias 3D e imagenes donde se puedan apreciar las texturas de una
mejor manera, cabe recalcar que el Ecuador si cuenta con una plataforma del SENADI
donde esta informacion es publicada virtualmente. Dentro de la plataforma web del
SENADI se puede encontrar que cuando se registra un tipo de marca tridimensional esta
solicita medidas exactas de la marca a registrar asi como una imagen con descripcion.

El Tribunal Andino, después del andlisis respectivo, determind que debe existir una
distintividad del producto con respecto a la competencia y que esta textura no puede ser
propia del mismo producto si no un elemento adicional que identifique a la marca como
tal. En el caso en concreto la textura es completamente distinta a otras marcas en el medio,
por lo que si existe este elemento. Adicionalmente, este elemento es propio de la marca
“Old Parr” ya que es el Unico productor en el mercado que tiene este tipo de envases, por
lo que el consumidor relaciona de una manera directa el nombre comercial a este tipo de

textura.
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También se debe resaltar que por ser Gnico en su tipo y no ser una caracteristica propia
de la naturaleza del producto (Whisky) no genera ningin tipo de confusiéon hacia el
consumidor a la hora de identificar el producto

Es preciso mencionar que la marca “Old Parr” fue de las primeras marcas no tradicionales
registradas y a partir de esta marca ciertos parametros y jurisprudencia de como se debe

registrar las marcas no tradicionales.
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Conclusiones

Dentro de los signos distintivos, la marca tiene una importancia unica dentro del
mundo comercial, ya que esta permite encontrar un factor diferenciador con respecto

a la competencia dentro del mercado, las marcas busca ser genuinas y Unicas.

En las ultimas décadas ha existido un creciente interés por parte del sector comercial
en marcas no tradicionales, estan son aquellas que en su mayoria se aprecian por

sentidos como el olfato, oido y tacto.

Las marcas no tradicionales deben cumplir ciertos requisitos a la hora de registrase
como lo son la diferenciacion intrinseca e extrinseca, representacion grafica, que lo

que se busca proteger no sea de la propia naturaleza del producto.

La problematica que ha existido a la hora del registro es la representacion gréfica de
las marcas no tradicionales, sin embargo, actualmente se utilizan mas formas de

reproduccion de estas marcas para suplir este requerimiento legal.

La normativa internacional, con la Decision 486, y la normativa nacional con el nuevo
cddigo de ingenios garantizan una mayor proteccién para las marcas no tradicionales,

estableciendo un marco legal para este tipo de marcas.

AUn Falta una mayor informacién explicita dentro de los instructivos de que tipos de
requerimientos especiales tienen las marcas no tradicionales a la hora de registrarle y
sobre todo que formas de reproduccion son aceptadas para completar el registro de
este tipo de marcas. Aungue la normativa sefiala que cada marca a registrar debe
reproducirse de acuerdo a su naturaleza existen muchas falencias a la hora del registro
de estas ya que las Unicas marcas no tradicionales que tienen un requerimiento

adicional son las marcas tridimensionales (requerimientos de medidas especiales) y
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sonoras (audio MP3) marcas cémo las olfativas y de textura carecen de estos

requisitos a la hora de reproducirlas en la solicitud.

Se debe solicitar mas elementos para cumplir de manera correcta la reproduccion de
marcas como lo son las olfativas, de textura y tridimensionales ya que como la
jurisprudencia lo ha demostrado son marcas que no se reproducen visualmente. Se
puede partir con solicitar dentro de la solicitud online formulas quimicas, modelos 3D

entre otros elementos para poder cubrir este tipo de marcas.

Debe existir mayor informacién publicar de cuales son los requisitos por tipo de marca
no tradicional ya que actualmente se maneja cada caso de una manera particular y no

existe directrices claras a la hora de registrar este tipo de marcas.
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