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RESUMEN

La marca notoria es un concepto relacionado al Derecho de Propiedad Intelectual que posee
diferentes interpretaciones, consideraciones y limites en base a cada enfoque tedrico y base legal
desde el cual se analice. En el Ecuador, la marca notoria se contempla vy, al igual que en otras
jurisdicciones, en ella se pueden denotar ciertos problemas para entender los principios que le
rigen, sus caracteristicas y las denotaciones de agotamiento de la misma. Por ello, el objetivo
general de este trabajo fue el de examinar la importancia de la marca notoria en el Ecuador a
través de un analisis juridico-legal desde los principios tradicionales, caracteristicas y los limites
de proteccién ante el debilitamiento de los signos de la notoriedad en base a la legislacién
preexistente. La metodologia se enfoco en un tipo de estudio cualitativo, de alcance documental
y descriptivo, considerandose para la recoleccion de datos de campo la técnica de la entrevista
a aplicarse a dos profesionales con estudios de cuarto nivel con amplios conocimientos sobre el
Derecho de Propiedad Intelectual. Se espera que este estudio permita caracterizar de manera
profunda los aspectos clave de la marca notoria en el Ecuador, sirviendo como punto de

referencia para futuros estudios nacionales relacionados con el tema.

Palabras clave: Marca Notoria, Ecuador, Propiedad Intelectual.
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Resumen

La marca notoria es un concepto relacionado al Derecho de Propiedad Intelectual que posee
diferentes interpretaciones, consideraciones y limites en base a cada enfoque tedrico y base legal
desde el cual se analice. En el Ecuador, la marca notoria se contempla y, al igual que en otras
jurisdicciones, en ella se pueden denotar ciertos problemas para entender los principios que le
rigen, sus caracteristicas y las denotaciones de agotamiento de la misma. Por ello, el objetivo
general de este trabajo fue el de examinar la importancia de la marca notoria en el Ecuador a
través de un analisis juridico-legal desde los principios tradicionales, caracteristicas y los limites
de proteccién ante el debilitamiento de los signos de la notoriedad en base a la legislacién
preexistente. La metodologia se enfoc6 en un tipo de estudio cualitativo, de alcance documental
y descriptivo, considerandose para la recoleccion de datos de campo la técnica de la entrevista
a aplicarse a dos profesionales con estudios de cuarto nivel con amplios conocimientos sobre el
Derecho de Propiedad Intelectual. Se espera que este estudio permita caracterizar de manera
profunda los aspectos clave de la marca notoria en el Ecuador, sirviendo como punto de

referencia para futuros estudios nacionales relacionados con el tema.
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Abstract

The notorious trademark is a concept related to Intellectual Property Law that has different
interpretations, considerations and limits based on each theoretical approach and legal basis
from which it is analyzed. In Ecuador, the notorious trademark is contemplated and, as in other
jurisdictions, it can show certain problems to understand the principles that govern it, its
characteristics and the denotations of exhaustion of the same. Therefore, the general objective
of this work was to examine the importance of the notorious trademark in Ecuador through a
juridical-legal analysis from the traditional principles, characteristics and the limits of protection
against the weakening of the signs of notoriety. based on pre-existing legislation. The
methodology was focused on a type of qualitative study, with a documentary and descriptive
scope, considering for the collection of field data the interview technique to be applied to two
professionals with fourth-level studies with extensive knowledge about Intellectual Property
Law. It is expected that this study will allow a deep characterization of the key aspects of the
notorious trademark in Ecuador, serving as a point of reference for future national studies related

to the subject.

Keywords: Notorious Brand, Ecuador, Intellectual Property.



TEMA

La Marca Notoria en el Ecuador: Un Analisis Juridico-Legal desde los Principios Tradicionales,

Caracteristicas y los Limites de Proteccion ante el Debilitamiento de los Signos de la Notoriedad

1. Formulacion del tema

El tema de la marca notoria ha sido, a lo largo del tiempo, abordado desde muchas perspectivas
diferentes desde el aspecto juridico. Alrededor del mundo se ha destacado a la marca notoria
como un elemento propio de la dindmica productiva y de los mercados, donde el consumo
destacado de un bien especifico le lleva a resaltar por encima de los demés (Haro Bravo, 2019).
A nivel nacional, en el Ecuador, la marca notoria ha sido espacio de analisis desde las trincheras
académicas mas avanzadas, buscandose comprender, sobre todo, los elementos mas complejos
de la existencia de la misma (Villacreses, 2008). Esto se ha debido principalmente a que la marca
notoria no es un concepto claramente definible, en donde sus elementos de constitucién son
evidentemente reconocibles y que no permiten ningun atisbo de duda sobre su existencia. Por
el contrario, la marca notoria ha arrastrado diferentes vicisitudes juridicas desde la semantica y
la pragmatica, al ser complicado entender cuando una marca alcanza la notoriedad necesaria
para enmarcarse en su figura.

Por ello, el tema de la marca notoria, por su interés respecto a las bondades que puede
brindar para la proteccion de una empresa y un producto especialmente fructiferos
economicamente hablando, debe enfocarse hacia linderos académicos y teoricos que sean de
cabal interés, de tal forma que los conocimientos que arroje su abordaje sean lo suficientemente
provechosos como para propiciar mas investigaciones relacionadas a la misma. Por ello, para

esta investigacion se decidio tomar el tema de la marca notoria y asociar su desarrollo alrededor



de los elementos que la constituyen, los principios, limitantes y barreras que llevan a que su
figura sea compleja de entender. Esto se origind, sobre todo, a la exudacion de pocas
investigaciones a modo de monografias o revisiones bibliogréaficas, que ayudaran a crear un
marco de entendimiento mas amplio respecto al tema sefialado. Incluso, investigaciones como
la de Cabrera Martinez (2012), de corte monografico, quedan muy lejos de esa profundidad
temética que se desea exponer con este trabajo.

Un enfoque tematico o formulacién como la que se propone no puede observarse como
algo unico, eso si, dado que dicho perfilamiento de entendimiento tematico ya ha sido expuesto
en otras investigaciones de las cuales mas adelante se hara una profundizacién. No obstante, en
trabajos como el de Scarlat (2019) ya se adelantaba la importancia de establecer criterios de
notoriedad en base a los principios juridicos y legales de un sistema de Derechos nacional o
internacional. Entonces, explorar mas sobre esta realidad ya no implicaria empezar desde las
bases innatas del elemento a investigar, o lo que es lo mismo, los conceptos y caracteristicas
propias de la marca notoria. Por el contrario, lo relevante seria explorar desde lo epistémico,
tratando de dilucidar de forma mas amplia los aspectos Unicos que crean a la marca notoria
desde las bases del Derecho y le delimitan en el aspecto legal, le genera complicaciones para
definirlo perfectamente y las oportunidades que puedan existir para solventar dicha situacion.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, especificandose sobre cada elemento a
investigar sobre la marca notoria, se deben sefialar algunos de los mas importantes. Comenzando
por las bases del Derecho, se debe profundizar en términos de las leyes que configuran su
existencia, asi como permiten que se desarrolle como una herramienta que puede contribuir a la
economia de indole social en el pais, siendo ello abordable desde la perspectiva del Cédigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovacion. Pasando

al aspecto mencionado sobre las complicaciones de la definicidn de la marca notoria, esto debe



evaluarse desde una perspectiva amplia, no solamente vinculada a los fundamentos legales
mencionados en el ordenamiento ecuatoriano, sino bajo los criterios doctrinarios y concepciones
tedrico-practicas de &mbito internacional, siendo todos ellos los que erigen las complicaciones
de definicion de la marca notoria, al ser una figura ampliamente dependiente de la aceptacion
social y los criterios de inclusidn para con su existencia.

Por supuesto, la idea en este caso es la de plantear el tema de la marca notoria con la
profundidad mencionada, pero haciendo un enfoque perfectamente atado a la realidad
ecuatoriana. Por esta razon, se ha decidido realizar, como primer paso hacia la consolidacion
del tema, una descripcion de la situacion de la marca notoria en el Ecuador y las falencias
existentes alrededor de los principios tradicionales, caracteristicas y los limites de proteccion
ante el debilitamiento de los signos de la notoriedad.

1.1. Descripcion de la situacion

Ecuador no es una nacion que pueda catalogarse como ajena a los aspectos
controversiales y complejos sobre la marca notoria. Incluso, se han dado casos en el pais de alta
importancia, desde lo juridico como lo académico, relacionado justamente con la marca notoria.
Uno de los trabajos mas importantes gue sirve como punto de partida para describir la situacién
de la tematica en el pais es el estudio realizado por Torres Salinas (2020) en donde, ademas de
hablar sobre la controversia presentada sobre el producto MANICHO, manifiesta los diferentes
aspectos que alejaban en su momento a la marca notoria de la operacion correcta desde el ambito
juridico en el ambiente ecuatoriano. EI mencionado estudio reveld que el andlisis juridico-legal
de la marca notoria no puede establecerse Unicamente desde los aspectos mas semantico de las
delimitaciones de la ley, por cuanto una figura poco explotada como esa en el ambito nacional
suele exudar diferentes problemas estructurales que deben solventarse en el tiempo. Por el

contrario, se manifestd en dicho estudio cémo una marca notoria tiene un alcance tan general y
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amplio, que es sencillo que en ocasiones la debilitacién de su presencia en un mercado pueda
estar supeditada a elementos mas subjetivos que objetivos, 0 mas desde lo cualitativo y del
imaginario de la gente, que de la cruda realidad que pueda acontecer sobre la marca notoria.

En estas investigaciones se trata, eso si, a la marca notoria desde un punto de vista muy
doctrinario, cerrado y quizas documental mas que analitico-inferencial. Esto deja una situacion
de entendimiento sobre el tema en el Ecuador algo delicada, que ya trasciende més alla del
aspecto doctrinal propiamente dicho, llegandose a manifestar la realidad en los principios
legales del sistema relacionado a la figura. Por ejemplo, Duran Vivanco (2014) realizé
adecuadamente un andlisis de la marca notoria a la luz del principio de especialidad en el sistema
legal ecuatoriano. Este principio, en teoria, deberia obligar al Estado a crear la legislacion
adecuada para solventar problemas regulatorios que se enfoquen en los problemas mas
especificos que puedan presentarse en sectores diversos. Por supuesto, como la marca notoria
puede enfocarse perfectamente en esta descripcion, al ser en si muy especializada, resulta
curioso que, si bien se considera en el ambiente legal ecuatoriano, la misma todavia posea
falencias relacionadas a su prevalencia, a los elementos de derogacion de tal figura, a su
desgaste, entre otros. Esto es especialmente importante cuando se recuerda que la marca notoria,
al igual que puede ocurrir con figuras como la denominacién de origen, son capaces de dar una
ventaja competitiva a quienes las poseen (NUfiez & Madrid, 2017), por lo que los desequilibrios
en el mercado no pueden nacer a causas de las propias falencias legislativas que en ella puedan
existir.

Por estos motivos, la marca notoria debe comprenderse profundamente para asi arraigar
en los conocimientos desde lo juridico, cuales son los alcances de la proteccién de esta y como
debe ser interpretada (Alarcén Canales, 2020), a modo que las distorsiones relacionadas con el

mercado, sobre la competencia y el libre mercado, no se vean afectadas por la presencia y
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proteccion de dicha marca y jurisdiccion que le proteja. Queda claro, eso si, que la marca notoria
deberéa analizarse asociada a cada jurisdiccion particular, puesto que cada una tendrd su manera
Unica de concebirla y regularla. De ahi que, en el Ecuador, donde el tema méas imperante pasa
por la exposicion de sus principios mas esenciales, las caracteristicas que le permitan ser
delimitada de una forma coherente y los limites protectores de su figura cuando la marca
empiece a mostrar sintomas de debilitamiento, son cosas mas que necesarias en estos casos de
estudio. La situacion, entonces, demanda la realizacion de un trabajo que sea capaz de dar vida
a lo ultimo sefialado, solventando muchas dudas que existen en el ambiente juridico nacional
vinculado a la marca notoria que se perciben como un obstaculo para la correcta proteccion de
dichas marcas.

1.2. Literatura relacionada con la situacidon que se quiere investigar

La marca notoria ha sido abordada desde diferentes contextos juridicos y prueba de ello
radica en la literatura relacionada que puede hallarse acerca de ella. Por supuesto, existe
literatura o investigaciones que han desarrollado el tema desde los aspectos mas generales, como
lo vinculado a los aspectos propios de definicidn y caracteristicas de la marca notoria, o incluso
desde los més particulares, como los principios relacionados a la misma. En esta seccion del
documento se pretende hacer una presentacion acerca de dichos antecedentes, lo que implicaron
sus trabajos, hallazgos, limitantes y otros puntos destacados.

Como primera literatura que antecede a este documento, desde el &mbito internacional,
es el trabajo realizado por Ciocea (2008), publicado en la revista rumana de la ley de propiedad
intelectual, acerca de la marca notoria y los conceptos similares a la misma. El trabajo del
mencionado autor se enfocd en una metodologia documental, revisando teéricamente diferentes
doctrinas rumanas, leyes y otros elementos juridico-legales, con la finalidad de comprender la

importancia de la marca notoria y cdmo se puede encasillar seméantica y pragméaticamente en
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una realidad donde las leyes para la propiedad intelectual son bastante comunes. Esta
investigacion resultd importante como antecedente al ser capaz de analizar a la marca notoria
desde sus bases fundacionales desde el aspecto doctrinario.

El estudio realizado por el autor destacado analiz6 que la marca notoria, como elemento
de proteccion a la propiedad intelectual, es realmente Unica dentro de los contextos de derechos
de autor y proteccion de marcas en la jurisprudencia del siglo XXI. No obstante, admite que la
marca notoria puede ser un elemento de proteccidn abstracto, por cuando la notoriedad de una
marca no necesariamente se consigue por esfuerzo de la empresa o del fabricante que le
apadrina, sino por factores a modo de causalidades que, en si, no ameritarian ser factores
detonantes de su existencia. Pese a ello, la marca notoria es considerada en este trabajo como
una forma de reconocer el trabajo detras de la cimentacion de una marca, cuestion ampliamente
complicada e importante en la sociedad consumista moderna.

De este antecedente se busco destacar lo relacionado a la importancia de la marca notoria
como un aspecto de la especializacién juridica y de la proteccién especifica de la propiedad
intelectual. También se rescataria de ella lo dicho acerca de la dificultad que radica en la
determinacion de una marca notoria por la subjetividad que guarda este concepto. Esto ultimo
resultd especialmente importante porque al ser la marca notoria un punto de estudio abstracto
cuya denominacion ya de por si es complicada, puede permitir dilucidar las dificultades
igualmente existentes detras de la determinacion del debilitamiento de dicha notoriedad.

El antecedente previamente mencionado ya dejé entrever lo complicado que puede
existir detras de la marca notoria para conocer el alcance de la misma en los aspectos juridicos
modernos. Por ello, no fue extrafio hallar otra investigacion, casualmente en el mismo contexto
del primer documento analizado, que justamente profundizara sobre este problema alrededor de

la marca notoria. Se habla del trabajo de Scarlat (2019) que se enfoca en conocer los criterios

13



de establecimiento de la notoriedad que permitirian que una marca pueda adquirir la
denominacion de notoria. El trabajo de la autora rumana, desarrollado en la Universidad de
Craiova, tuvo una metodologia de estilo documental y de andlisis de contenido,
comprendiéndose desde lo doctrinal las caracteristicas que hacen que una marca sea notoria ante
la sociedad.

En la exposicion de argumentos de la autora, destaco con luz propia el hecho de que se
considera a la marca notoria como una singularidad que se supedita a una cierta cantidad de
condiciones y criterios que permiten establecer su existencia. En este sentido, los criterios, que
a la par podrian hacer las veces de caracteristicas de la marca notoria, pueden ser elementos
como la calidad del producto que se vende bajo la marca en cuestion, la capacidad de la marca
de coaccionar la accién y la intencion de compra del consumidor en detrimento de otras marcas
que compitan contra ella o incluso lo atractivo que puede resultar para un distribuidor el contar
con dicha marca en sus anaqueles. Asi, la marca notoria, caracteristicamente, se linda a una serie
de criterios de distincion que van mas alla de la objetividad que envuelve a la marca en si misma,
considerandose a la par otros mas subjetivos como los pensamientos del consumidor, los cuales,
segun este trabajo, son los que mayor peso posee sobre el otorgar 0 no a una marca la notoriedad.

Todo este andlisis realizado por la investigacion destacada permitié entender la
necesidad de rescatar de la misma elementos conceptuales muy importantes para definir las
caracteristicas de la marca notoria, algo que sin duda tiene mucha relacién con los objetivos
planteados para el presente estudio, los cuales podran dilucidarse més adelante en la seccion
correspondiente. Con dicha base esencial para entender las caracteristicas de la marca notoria,

se puede lograr desarrollar con méas prominencia los fundamentos relacionados con los

principios tradicionales en la marca notoria, la distincion de sus rasgos imprescindibles para que
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se mantenga como una marca de este tipo y lo que se deberia considerar al momento de
determinarse que una marca notoria ha perdido aquello que la supeditaba a dicha denominacion.
A raiz de los dos primeros antecedentes del trabajo parece notoria la presencia de un
elemento subjetivo y social bastante predominante en la practica del otorgamiento de la
notoriedad a una marca. Esto es un inconveniente desde el punto de vista juridico objetivo por
cuanto hace que sea mas complicado definir los estatutos para la correcta utilizacion de la marca
notoria. Por ello, resultd relevante hallar un antecedente que profundizara sobre los elementos
sociales que se relacionan con la marca notoria. El trabajo mencionado fue el realizado por Zuin,
Valverde y Batista (2014) el cual fue expuesto en la Nueva Universidad de Bulgaria, en Sofia.
El estudio evalud el uso de las leyes como una practica discursiva sociocultural, donde la marca
notoria entra directamente en el ojo del huracan como principal afectado de esta realidad.

El trabajo desarrollado por los autores tuvo una metodologia documental, pero
recurriendo a un mayor énfasis en los aspectos relacionados con la argumentacion y la
ejemplificacion, con lo empirico, de tal forma que fuera mas sencillo comprender la importancia
del discurso social como modelador de las leyes, incluyendo la marca notoria. Sobre esto ultimo
los autores destacan que la marca notoria no necesariamente debe asociarse a un producto cuya
calidad sea excepcional, sino al sentimiento de prevalencia y al animo de la poblacion de cara a
la presencia de dicha marca, lo que trasciende a los conceptos tradicionales sobre notoriedad.

Es decir, la marca notoria no depende del producto en si mismo, sino del discurso que el
mantiene atado a dicha caracteristica. Bajo estos principios, se comprende que la marca notoria
se crea y desarrolla gracias a la afinidad y simpatia que la sociedad dé a la marca, haciendo que
el nombramiento de la misma se indexe a un simbolismo popular, a una correlacion de la

terminologia con un sentir social y, con ello, la creacion de un fuerte icono a través de la marca.
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De este antecedente no solamente se destacaron los elementos tedricos mencionados en
el parrafo anterior, sino que, ademas, se considerd su enfoque ejemplificador para el desarrollo
del propio trabajo presente, asi como el tomar en cuenta el imaginario y pensamiento social
alrededor de la marca. Esto es clave porque si la marca notoria realmente depende de la afinidad
y el sentir social mas que la presencia de la marca en si misma, su calidad o su abundancia,
implicaria que la marca notoria podria simplemente no desaparecer por un desgaste de la marca,
sino por la dilucién a causas del tiempo y de las personas que han conseguido afinidad con la
marca en cuestion. Un paradigma de este estilo cambiaria completamente la forma en la que se
pudiese comprender a la marca notoria en el Ecuador.

Siguiendo con los antecedentes internacionales, se opt6 por consultar una investigacién
que, a través de un enfoque cualitativo, la técnica de la entrevista y utilizando entrevistas a
profundidad para obtener los datos, consiguié modelar las caracteristicas esenciales, al menos
en el ambito de Curitiba, en Brasil, que hacen que una marca logre la notoriedad. Este trabajo
fue el realizado por Terci (2000) quien a traves de la exploracion buscé delimitar las razones de
la notoriedad de la marca segun los pensamientos y percepciones del consumidor acerca de la
misma. El trabajo tuvo en cuenta diversos productos que en Brasil ostentan la notoriedad de
marca, como una marca de margarina, café o un yogurt.

En este trabajo, las personas entrevistadas coincidieron, en su mayoria, con destacar las
caracteristicas relacionadas con la calidad del producto, su desempefio para la funcion que se le
presupone, la imagen de la marca y como se asocia a las necesidades y el pensamiento de las
personas, la tradicién del producto (su longevidad en el mercado), la confianza del consumidor
cuando se le compara con otros productos, la capacidad de la marca para diferenciarse de otras,
las experiencias personales que cada quien tuvo con el producto, la necesidad que se tiene sobre

él, el deseo, superioridad, familiaridad, economia, salud, entre otros. Es decir, no son pocos los
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factores que pueden intervenir en la notoriedad de una marca especifica, y segun el rubro o
mercado que maneje cada una, existira una mayor o menor cantidad de caracteristicas o criterios
relacionados con la notoriedad, lo que le hace compleja su denominacién como tal.

Esta investigacion internacional fue eficiente en demostrar que la marca notoria esta
condicionada a una multitud de factores mucho mas amplia que lo que se podria desear para un
andlisis como el que se plantea en este trabajo. Por supuesto, se debe entender que las
caracteristicas que existen sobre la notoriedad no necesariamente dependeran entre si y tampoco
seria necesario que se presenten todas al mismo tiempo, pero esto tampoco esté clarificado en
las investigaciones consultadas al respecto. Por ello, se rescatd de este antecedente la necesidad
de delimitar mejor, al menos en el &mbito ecuatoriano, los criterios basicos que permiten el
erigir una marca notoria, desde los cuales, ademas, se pudiera evaluar su caida como tal.

Siguiendo con los elementos de notoriedad, cabria preguntarse desde lo juridico, ¢de qué
forma se puede lograr coherencia en el otorgamiento de la notoriedad de una marca cuando la
definicion de la misma, sobre sus rasgos y limitaciones, no esta del todo bien planteada? Esto
fue basicamente lo destacado en la investigacion de Araujo Morales (2015) sobre “las marcas
notoriamente conocidas en la jurisprudencia peruana”. El trabajo fue de tipo analisis juridico,
consultandose doctrina sobre el tema, asi como jurisprudencia especifica del Pert con la
finalidad de comprender los elementos constituyentes y limitantes de la marca notoria.

El trabajo mencionado no desarroll6 puntos especialmente interesantes en el aspecto
tedrico que no se hayan abordado con anterioridad en otros trabajos. No obstante, si analizé
diferentes jurisprudencias, mediante las cuales se logro clarificar que la difuminada figura de la
marca notoria en el Per(, muy similar a la del resto de la region, se ha ido modelando poco a
poco a través de precedentes jurisprudenciales que eviten el abuso y la correcta denominacion

de notoriedad. Asi, en el escrito se destaca que la notoriedad de una marca debe ser demostrada
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por quien pretenda la denominacion en si, dejandose a los organismos de justicia como Unicos
encargados de evaluar la suficiencia de dicha demostracion.

Ademas, también se explicd que existen problemas al diferenciar a la marca notoria de
la marca renombrada, o incluso el mal uso de la marca notoria en los casos que se utilice sin
autorizacion con fines lucrativos. No obstante, destaco principalmente la posibilidad, al menos
en la jurisdiccion peruana, de terminar con la denominacion de notoriedad de una marca cuando
ello genera un aprovechamiento que no se puede considerar debido sobre el prestigio que se
consigue en estos casos. Es decir, no se requeriria del debilitamiento de la marca notoria para
acabar con su existencia, cuando esta va en contra de la justicia econémica y social.

Fue entonces imprescindible rescatar de dicha investigacion lo relacionado con los
principios y alcances de la marca notoria en el PerU para asi compararse las mismas con el
Ecuador. Por supuesto, dicha comparacion, al momento de la discusion de los resultados podra

decidirse si se realizara de forma directa (mediante el Derecho comparado) o con una
comparacion entre lineas entre ambas jurisdicciones. Esto resultaria especialmente importante
desde los elementos del signo notorio y de la culminacion del beneficio de esta clase de marcas.

Asi como en Per( y en la jurisdiccion rumana existen problemas de ambigliedad sobre
la marca notoria, en el caso de Esparfia el problema se observa similar. En el trabajo de Tato
Plaza (2005) basado en la jurisdiccion espafiola, se trata el tema sobre las bases de la generalidad
y la permisibilidad de la marca notoria, dandosele crédito a la plausibilidad sectorial del
conocimiento sobre la misma. Este trabajo fue de tipo analitico documental, apegandose a los
conocimientos doctrinales en su momento sobre el problema en Espafia, asi como a los nuevos
regimenes que para entonces se habian estrenado en el pais ibérico.

En el estudio se destaca que en Espafia la marca notoria tiene una mayor flexibilidad al

considerarse de manera sectorial, es decir, enfocada en los consumidores para los cuales se
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aboca dicha marca. Segun la consideracion de la legislacion espafiola, una marca puede ser
reconocida sin necesidad que la misma sea distinguida por todas las personas consumidoras en
una economia, sino que solo seria necesario que sea conocida por la mayoria de los
consumidores del mercado al cual se dirige el producto. Esto permitiria que la marca notoria se
enfocara en el principio de especialidad, basandose en los mercados, para justificar su existencia
sectorial.

Lo que se logré estructurar en el antecedente espafiol mencionado se considerd de gran
importancia para el presente estudio, sobre todo porque la generalidad y la facilidad de
adquisicion de la marca notoria no debe ser entendida como un paso al frente para la
especializacion de la proteccion de las marcas dentro de los mercados, sino que incluso puede
suponer un problema competencial y de excesiva generalidad de la jurisdiccion de una nacion
respecto al tema. En este sentido, seria necesario que se mantuviese como elemento comparativo
la generalidad de la jurisdiccion espafiola respecto a la marca notoria, para asi comprender sus
limitantes y problemas en mercados menos especializados y competitivos como el ecuatoriano.

2. Pregunta problema de investigacion

Con todos los antecedentes y delimitaciones expuestas, se da paso a la exposicién de la
pregunta que erigiria el problema de la presente investigacion, siendo esta la siguiente: ¢Exuda
en la jurisdiccion y legislacion ecuatoriana una importancia evidente de la marca notoria gracias
a los principios, caracteristicas y limites de proteccion que se asocian a ella? Obsérvese que esta
pregunta de investigacion busca conocer si la jurisdiccion ecuatoriana, desde los hechos
juridico-legales, da la suficiente importancia a la marca notoria como para ser considerada un

elemento juridico realmente preponderante para la economia y sociedad local.
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3.1. General

3. Objetivos de la investigacion

Examinar la importancia de la marca notoria en el Ecuador a través de un analisis

juridico-legal desde los principios tradicionales, caracteristicas y los limites de proteccion ante

el debilitamiento de los signos de la notoriedad.

3.2. Especificos

1.

Establecer los fundamentos doctrinales caracteristicos, juridicos y legales de la
marca notoria en el Ecuador enfatizandose los limites y alcances de la misma.
Clarificar los principios tradicionales que permiten la existencia y aval de la
marca notoria dentro de una jurisdiccion.

Determinar los elementos que permitan el diagnostico del debilitamiento de los
signos de notoriedad de una marca.

Indagar sobre el impacto de la marca notoria en el Ecuador en la economia local
con relacion a la competencia en los mercados.

Proponer una serie de recomendaciones que permitan solventar los problemas

que puedan existir en la figura de la marca notoria en el Ecuador.

3.3. Justificacion de la investigacion

Para justificar la realizacion del presente trabajo, se enfoco el discurso en base a los

lineamientos de justificacion expuestos por Dzul Escamilla (2015), fundamentandose asi la

pertinencia de estos. Asi, en primer lugar, se justifica este trabajo por ser conveniente de realizar

al existir muchas vicisitudes y dudas respecto al tema de la marca notoria. Se debe recordar que

la marca notoria ha sido desarrollada desde lo doctrinal en diversas naciones, incluyéndose el

Ecuador, pero su figura en el &mbito nacional no ha sido tratada criticamente en elementos tan
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vitales como su prevalencia, el desgaste, entre otros. Entonces, se requiere profundizar acerca
del tema mediante un abordaje tedrico mas amplio y de contraste, algo que se desea realizar en
esta investigacion y que revela la conveniencia de que la misma siga su curso. Ademas, es
viable, porque existen los recursos necesarios para realizarse sin impedimentos u obstaculos
resefiables.

De lo anterior nace la utilidad de esta investigacion como un referente de amplia
actualidad doctrinal sobre la marca notoria. Si bien muchos elementos de discusion en este
trabajo se tomaran directamente de la comparacién con estudios previos, se aportaran puntos de
vista Unicos desde datos primarios que ayudaran a revelar aspectos Unicos que no se han tratado
a profundidad sobre la marca notoria en el Ecuador. Entonces, el trabajo cumplird funciones
referenciales para nuevas discusiones desde lo juridico, desde el Derecho Econdmico, desde las
nuevas perspectivas de una sociedad mas influyente sobre los limites del Derecho y sus
regulaciones, sin mencionar que ayudara a propiciar nuevas investigaciones alrededor de este
tema que le ayuden a profundizarse desde la iniciativa académica de tercer y cuarto nivel.

Abordando las aportaciones que puede brindar este trabajo al tema de la marca notoria,
los nuevos conocimientos que nazcan de este estudio pueden marcar una gran diferencia
respecto a como analizar este tema a nivel nacional. La marca notoria sera desarrollada en este
trabajo desde los aspectos relacionados con su importancia, caracteristicas, perspectiva
doctrinaria, desde los principios tradicionales que le rigen e incluso sobre las limitantes detras
de su figura.

Todo ello denota que la importancia critica y objetiva del tema sera evidente, lo que
aportara una nueva forma de trabajar las discusiones acerca de la marca notoria y, también de
forma indirecta, la manera de analizar otros elementos de proteccidn de la propiedad intelectual,

como bien puede ser la denominacion de origen u otras figuras similares.
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Los beneficiarios de este trabajo, por ende, seran los relacionados con la comunidad
académica y juridica de la nacion y la region. Al profundizarse sobre la marca notoria, los
principales autores e investigadores juridicos en el Ecuador podran beneficiarse de un estudio
que serviria como una nueva perspectiva de anélisis ante un tema que posee muchos elementos
controversiales que deben evaluarse con mayor detenimiento. También seran beneficiados los
actores juridicos, quienes contaran con un trabajo completo ideal para referenciarse en las
decisiones judiciales en donde la marca notoria deba ser discutida desde una perspectiva
epistemoldgica profunda. La universidad también serd beneficiada al tener en este trabajo un
punto de partida desde el cual incluir nuevas lineas de investigacion para futuros estudios.

El trabajo también serd ideal para modificar la manera en la que se analizan estos temas.
Como se menciono previamente, algunos trabajos relacionados con los elementos de proteccion
de la propiedad intelectual muestran que estas tienen intenciones positivas sobre proteger la
economia social o similares, pero también guardan problemas que pueden dar pie a la existencia
de situaciones de hegemonia productiva e incluso monopolista (Rodriguez Gémez, 2004). Lo
mismo ocurre con las marcas notorias, cuyos criterios de notoriedad y su cuasi inexpugnable
existencia luego de ser otorgada denotan una falta de profundizacion y puesta en duda de sus
principios que lleven a un entendimiento mas amplio de su figura. Este trabajo, entonces,
perseguird cambiar esa mentalidad sobre las investigaciones sobre la marca notoria para que la
utilidad y prevalencia de la misma pueda ser discutida de manera mas critica.

Aparte, es destacable que el principal problema que se buscara resolver en este trabajo
es sobre los criterios relacionados a la determinacion del desgaste de la notoriedad de la marca.
El desgaste de la notoriedad es un elemento que se ha discutido puntualmente en diversos
estudios, destacandose que siempre se considera la necesidad de irse mas a lo subjetivo para

dirimir los problemas de su entendimiento. En este sentido, con la exposicion de las
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caracteristicas de la marca notoria, sus principios regentes y los signos de la misma, se pretende
desarrollar un criterio de diagnostico de debilitamiento de la marca notoria, entre lineas, que
ayude a delimitar su alcance dentro de la jurisdiccion ecuatoriana. Esta finalidad es imperante
en un mundo donde la creacion de nuevas marcas es constante (Baraybar & Luque, 2018).

Finalmente, este trabajo podria ser lo suficientemente completo para ayudar a desarrollar
una nueva teoria asociada a la marca notoria, especificamente una relacionada con el
debilitamiento y la derogacién de su denominacion como tal. Una teoria que ayude a entender
cuéndo una marca notoria existe podria, al mismo tiempo, ser lo suficientemente adecuada para
determinar cudndo debe dejar de considerarse como tal dicha marca, reconociéndose asi que la
sociedad es una entidad cambiante cuyo imaginario se va modelando con el paso del tiempo y
las experiencias relacionadas a este. Entonces, el trabajo presente podria ser pertinente para
cimentar una teoria relacionada con estos fines.

4. Marco Referencial

4.1. Marco conceptual
4.1.1. Propiedad intelectual

Para hablar de las marcas y las marcas notorias se requiere, primeramente, profundizar
sobre el concepto de propiedad intelectual, dado que es dentro de este elemento juridico donde
se concentra la mayoria de los fundamentos que permiten la existencia de las marcas. La
propiedad intelectual, segiin Carrasco y Espitia (2013), es “el reconocimiento de los derechos
que se les concede a los creadores de obras protegidas por el derecho de autor, a las creaciones
protegidas por la propiedad industrial” (p. 15).

De tal manera, la propiedad intelectual también puede comprenderse como la

adjudicacion del dominio y propiedad de los derechos acerca de una creacion individual o
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colectiva, para la cual se ha trabajado con la finalidad de obtener algun tipo de valor, ya sea
monetario 0 de reconocimiento, a traves de dicha creacion. La propiedad intelectual, por ende,
es béasica dentro de la sociedad del conocimiento, donde la innovacion es constante y donde las
facilidades de explotacion, reproduccion e imitacion son cada vez mas evidentes.

Las propiedades intelectuales pueden ser subdivididas segun lo que intelectualmente se
quiera proteger, de tal manera que los recursos juridicos que se emplearian para cada caso seria
diferente segln el tipo de propiedad intelectual. Para Lozada (2014) la propiedad intelectual
puede ser protegida segun si se quiere defender el saber de una cosa o el saber hacer sobre algo.

El saber sobre una cosa podria entenderse como aquellas tecnologias que se deseen
proteger, sistemas de trabajo o de produccion, subsistemas, metodologias, entre otros. Para todos
los casos, las patentes son la manera mas expedita de proteger al saber. También es posible

proteger el saber hacer, siendo este ultimo elemento como los métodos, los codigos de
simulacion, formas de calculo, entre otros. Esta clase de propiedad se protege mediante informes
internos, notas técnicas, entre otros recursos que ayudan a defenderlos.

La propiedad intelectual es uno de los recursos de defensa econémica mas importantes
en la actualidad, sobre todo en la economia del conocimiento, donde las investigaciones son
abundantes y los desarrollos e innovaciones constantes. Aboites y Soria (2008) aseguran que las
propiedades intelectuales son una forma de incentivar la productividad y agregar valor a los
productos y asegurarse, al mismo tiempo, mejores beneficios relacionados a estos esfuerzos.

Si la propiedad intelectual no existiera o no tuviera un alcance protector juridico como
el que se le presupone en la actualidad, no existirian incentivos suficientes para que las empresas
y las personas mantengan una evolucidon constante en las tecnologias y los saberes, lo que

propiciaria el atraso en el desarrollo en los aspectos econdémicos, social, salud, entre otros.
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Pese a que la propiedad intelectual ha tenido muchos defensores, es cierto que se ha
criticado el amparo de la propiedad intelectual desde un aspecto mercantilista, considerandose
que ello contraviene los supuestos principios de innovacion. Miguez (2018) considera que la
amplitud de la defensa de la propiedad intelectual actual ha llevado a la mercantilizacién de
pequefias especializaciones de conocimientos comunes. Este problema lleva a que no quede
muy en claro qué es lo que se defiende con la propiedad intelectual: si el reconocimiento al
desarrollo a través del trabajo humano del pensamiento, o si a las economias propiamente dichas.
4.1.2. Marca

En la economia moderna, los productos de diversas areas son comercializados bajo
diferentes denominaciones, las cuales tienen la intencién de generar una diferenciacién con
respecto a las demas empresas competidoras y sus productos, apostandose por atraer de forma
mas efectiva a los clientes. Las marcas, entonces, pueden ser entendidas como un conjunto de
signos que se asocian a un producto o servicio con la finalidad de hacerle reconocible y
recordable al consumidor (Davis, 2002). En detrimento de lo que en ocasiones se cree, las
marcas no se asocian directamente a un producto; es decir, una marca no persigue describir lo
gue se vende a través de sus signos. Por el contrario, una marca lo que persigue es que el
consumidor relacione ciertas cualidades de lo que una empresa comercializa (como su calidad,
su puntualidad, compromiso medioambiental, entre otros) con una denominacién marcaria que
ayudaria a crear valor a los productos cuando la misma se coloca en ellas.

En lo referente a la creacion de valor es donde las marcas se diferencian tajantemente de
otra clase de formas de distinguir a un producto o servicio. Como afirma Garnica (2002) las
marcas pueden construirse de tal forma que permitan a los productos incrementar su valor de
cara a los consumidores, de tal forma que estos estén dispuestos a pagar un valor incluso mayor

al del mercado con tal de poseerla. El valor que una marca puede adquirir para la poblacién no
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depende de factores unicos como podria ser la publicidad o el disefio de la marca, sino que es
un elemento que se ve afectado por multiples factores que, a la larga, suman por separado para
formar el todo que vendria siendo la marca en si misma. No obstante, cualquier marca debe
tener un signo que la diferencie y que le haga reconocible frente a las personas. Sin un signo
propio, loas marcas no lograrian distinguirse de las demas y harian que los productos amparados
por su figura no tuvieran un valor Unico, convirtiéndose en un producto o servicio geneérico.

Las marcas son un producto plenamente embebido en el consumismo actual. De no ser
por la amplia competencia existente en los mercados, la diferenciacion de los competidores, la
calidad, entre otros, las marcas no fueran elementos realmente necesarios. Pero, mas alla de los
términos de su existencia, las marcas se han caracterizado por ser cada vez mas importantes ya
no sélo dentro de los ambientes empresariales, sino también en la gestion gubernamental como
una forma de recordar el impacto de una cierta gestion sobre la vida cotidiana de las personas.
Autores como Fuentes Martinez (2007) sefialan que los gobiernos utilizan estrategias de gestion
de marcas y de comunicacion social con la finalidad de que las marcas relacionadas con sus
gestiones gubernamentales se divulguen efectivamente dentro del seno social.

La marca, pese a su importancia, se rodea de circunstancias que permiten su existencia
o difuminan su valor de cara a los consumidores. De Toro (2011) afirma que la generacién de
una marca es una consolidacién de condiciones o de circunstancias que permiten que las
personas la reconozcan. Por ejemplo, la calidad que ofrece el producto que se asocia a la marca,
la disponibilidad del mismo, el disefio de su embalaje, los lugares en donde el producto puede
ser adquirido, entre otros elementos, son los que determinan que una marca pueda consolidarse
bajo dicha denominacién. Dado que, entonces, la creacidén de una marca es un proceso complejo

y costoso, las empresas apuestan por la defensa de sus marcas de acciones que puedan abusar
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de la misma o dafar su finalidad, como la comercializacion de productos que no pertenecen a
la empresa o su asociacidn con circunstancias sociales particulares.
4.1.3. Marca notoria

La marca notoria puede tener diferentes definiciones o conceptualizaciéon segun la
jurisdiccion desde la cual se analice. En este sentido, se presenta una definicion bastante general
y efectiva para los menesteres de este estudio, como la que plantea Tato Plaza (2005) quien
expone que la marca notoria es la que “por su volumen de ventas, duracion, intensidad o alcance
geogréfico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,
sea generalmente conocida por el sector pertinente del publico al que se destina” (p. 30). Es
decir, una marca notoria es una marca que ha alcanzado un reconocimiento muy amplio dentro
de un mercado en particular, desde el cual se distingue de forma inequivoca como un referente
y que, ademas, supera en notoriedad a las demas marcas con las cuales compite.

Pero, como bien se acotd en un inicio, la marca notoria puede tener varias
conceptualizaciones relacionadas con su forma de definirla como tal, siendo importante resaltar
al menos una de ellas, sobre todo considerandose que la marca notoria no es un elemento
objetivo del todo, sino que depende de la subjetividad para su correcta adjudicacion. Segun
Saltos Cisneros (2004) las marcas notorias no solo logran ser conocidas por los consumidores a
los que se dirige la marca propiamente dicha, sino que también logra el reconocimiento de
personas y consumidores que no necesariamente conocen de dicho sector. De tal manera, la
marca notoria podria considerarse como una forma de distincion de gran escala similar al que
pueden conseguir las grandes figuras del deporte, quienes trascienden sus areas deportivas y
logran ser reconocidas por millones de personas que no necesariamente siguen el deporte en

cuestion.
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Otro elemento para considerar de la marca notoria es que esta no requiere estar asociada
inequivocamente a un producto o a una empresa en particular, sino que por si sola es capaz de
comunicar aquel tipo de notoriedad que se supone puede alcanzar (Guardian Sacasa,
Tardencilla, & Ubeda McLean, 1999). Si se tiene lo anterior en mente, una marca notoria, para
ser tal, debe ser capaz de trascender al producto que vende o se comercializa a través de ella 'y
adjudicar en su simbologia grafica y tipografica el significado que se le pretendié a la misma al
momento de concebirse. Si una marca notoria no es capaz de prevalecer mas alla de los limites
de la empresa o del producto que le cobija, entonces se dice que la marca es simplemente una
marca con gran calado o de gran alcance, mas no se puede adjudicar a la misma la marca notoria
en si.

También se debe comprender que las marcas notorias suelen asociarse a un territorio
particular, que es donde en teoria su notoriedad se asienta en el imaginario de las personas que
le rodean. Investigaciones como la de Delvasto (2015) han especificado que una marca notoria
de una cierta region puede ser también notoria en otra nacion, pero para ello se deben cumplir
con los elementos de notoriedad que se presuponen para cada jurisdiccion. Esto ultimo permite
conjeturar que las marcas notorias pueden dividirse en marcas notorias nacionales, regionales o
mundiales, segun el alcance de su notoriedad. Pese a que una marca notoria pueda ser conocida
por todas y cada una de las personas de una nacion, esto no le permitira ser notoriamente
reconocida por otra nacion si los consumidores en dicho pais no la asocian con un sentir y
reconocimiento evidente. De ahi que se establezca a la marca notoria como una denominacion
gue se supedita al pensamiento de las sociedades y a la cultura, arraigdndose a lo que esta piense

sobre ella y no tanto asi a su volumen de ventas o presencia por cuota de mercado.
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4.1.4. Caracteristicas de la marca notoria

Como resulta evidente, al existir conceptos diferenciados sobre marca y marca notoria,
la distincidn entre una y otra se deberia, en principio, a una serie de caracteristicas Unicas que
se pueden observar en la marca notoria que no estan presentes en la marca comuan. Ciertamente
estas caracteristicas distintivas existen, aunque supeditadas nuevamente, a la diversidad
pragmatica de la marca notoria desde los aspectos juridicos y sociales previamente
desarrollados.

A partir de lo establecido por Villacreses (2008) a la marca notoria se le pueden adjudicar
dos caracteristicas unicas; en primer lugar, el reconocimiento de la marca por la mayoria de las
personas que componen el pablico en el mercado, asi como, en segundo lugar, la caracteristica
de relacionar la marca con un producto o servicio que, casi por antonomasia, vendria a la mente
del consumidor por la presencia de dicha marca, o incluso su mencién. Es decir, la notoriedad
de una marca radica no sélo en lo conocida que pueda llegar a ser, sino el pensamiento que
evocaria en las personas una vez que la marca sea mencionada.

La caracteristica de reconocimiento de la marca notoria se relaciona con la caracteristica
de recordacion de la marca. Como explican Bohorquez Torres y otros (2017) una marca notoria
siempre se caracterizara por ser capaz de estar presente activa o pasivamente en la mente de las
personas, lo que le permite ser recordada de forma inmediata o con pocas dilaciones,
asociandose a un contexto muy cercano o directamente dentro de la misma.

La caracteristica de recordacion de la marca notoria es totalmente diferente a la
capacidad de recordar que los consumidores poseen de marcas no notorias. Por ejemplo, un
ecuatoriano podria recordar que la Corporacion Favorita, a través de su cadena de mercados
Supermaxi, comercializa una marca de jabdn en polvo para lavar ropa, pero no necesariamente

la recordara en todo momento ni con todos sus rasgos. En cambio, una marca mucho mas
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conocida, como “Deja”, sera facilmente recordada no solo por las personas interesadas en su
consumo, sino también por aquellos que no lo adquieren pero que conocen su funcionalidad y
propiedades. Esta caracteristica es uno de los elementos que aleja diametralmente hablando a la
marca notoria de una marca comercial cualquiera.

Acerca de la caracteristica de relacionar a la marca notoria con un producto o servicio
en particular, también se tienen rasgos que se deben analizar para profundizar sobre su
importancia. Al respecto, Jaramillo Alvarez (2011) considera que la marca notoria se caracteriza
por vulgarizarse dentro de un contexto social determinado, de tal forma que su relacion con un
producto o servicio es casi ineludible. Casos al respecto se pueden proponer a nivel nacional,
como ocurre con la marca Coca Cola, la cual se relaciona, incluso por aquellos que no la
consumen, con un producto bebestible gaseoso. Lo mismo ocurre con el MANICHO, una marca
nacional que por su mencion era inmediatamente relacionada por la mayoria de las personas,
consumidoras o no, con la barra sabor a chocolate que se vendia bajo dicha denominacion.

Un punto clave que se debe destacar con la caracteristica de reconocimiento sobre un
producto o servicio es que la marca notoria puede caer facilmente en la vulgarizacién, siendo
esto un punto negativo para las marcas si dicha vulgarizacion tiene connotaciones negativas
(Jaramillo Alvarez, 2011). La vulgarizacion de la marca podria, técnicamente, permitir que una
marca adquiera una denominacion de notoriedad, dado que la utilizacion de la misma estaria
perfectamente vinculada con las caracteristicas propias de una marca notoria propiamente dicha.
El problema de la vulgarizacion de la marca es que se suele denominar por la marca a productos
de igual o menor calidad, algo que no ocurre con la notoriedad. Esto Gltimo hace que la
vulgarizacién no se considere una denominacion caracteristica adecuada que se pueda asociar a

las marcas notorias.
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Para el analisis en torno al Ecuador, se podria destacar que la marca notoria también
tiene ciertas caracteristicas de proteccion que, si bien son comunes a muchas otras
jurisdicciones, en esta nacion prevalecen con mayor importancia dadas las dificultades
competitivas que se presentan en los mercados. Arcos Sandoval (2017), por ejemplo, aclara
entre lineas que una caracteristica de la marca notoria a nivel ecuatoriano es la busqueda de la
defensa de una marca que, por repercusion en la poblacion, es susceptible a ser copiada o imitada
descaradamente por sus competidores.

Pese a que en primera instancia se puede creer que mas que una caracteristica es una
funcionalidad, no se debe olvidar que la marca notoria es una figura juridica, por lo que sus
caracteristicas radican en los rasgos de Derecho que se le pueden atribuir. Es por esta razon que
la caracteristica protectora es una de las que se deben destacar en el ambito nacional si se desea
conocer a profundidad sobre ella.

La caracteristica proteccionista en el &mbito nacional sobre la marca notoria también
deja al descubierto otra caracteristica de la misma: su concentracion de valor. Resulta claro que,
juridicamente hablando, se busca en la mayoria de los casos proteger aquello que resulta valioso
para un particular, para un tercero o para la sociedad en general, por lo que la marca notoria,
como fundamento de proteccidn a través del reconocimiento, es al mismo tiempo una figura que
se caracteriza por el valor.

Como afirman Villarejo, Sanchez y Rondan (2007) la marca notoria se caracteriza por
concentrar valor, por cuanto su adjudicacion a una marca en especifico se vinculara siempre con
el valor intangible que posea la denominada marca, su capacidad de atraer al consumidor del su
publico objetivo, su poderio para llamar la atencion y ser reconocible incluso para personas que
no la consumen, entre otros. Entonces, la marca notoria siempre se caracterizara por ser un

condensador de valor de imagen de marca, que se puede al mismo tiempo traducir en valores
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relacionados con, por ejemplo, las posibilidades de expansidn de un producto o servicio, de una
empresa, etc.

5. Marco teorico
5.1. Teorias sobre la propiedad intelectual

Para analizarse la marca notoria es necesario conocer qué teorias existen en relacion a la
propiedad intelectual a nivel regional o, al menos, hispano. Uno de los detalles sobre las teorias
acerca de un particular es que las mismas, sobre todo cuando se trata de ciencias sociales, deben
ser ajustadas a las realidades sociales en las cuales se desarrollaria su aplicacion. En el caso que
esto no ocurra, la aplicacion de la teoria puede ser mucho més limitada o directamente errénea
para los intereses detrds de su existencia. En el caso de las teorias de la propiedad intelectual,
esto se ha transformado justamente en una limitante.

Dicho problema lo mencionan Alvarez, Salazar y Padilla (2015) quienes destacaron que
no existe actualmente una teoria de la propiedad intelectual que pueda ser correctamente
aplicada en el ambito regional de América Hispana, limitdindose la mayoria de teorias
relacionadas a ello a las sociedades anglosajonas. Si bien en paises como el Ecuador se
consideran muchos fundamentos anglosajones para los aspectos econémicos Yy juridicos, el
problema con la propiedad intelectual va mas alla, al ser este un elemento que bebe directamente
de las realidades sociales, de la dinamica econdémica, de las consideraciones de competitividad
de las naciones, las restricciones comerciales, entre muchos otros.

En este sentido, las teorias sobre la propiedad intelectual en la region hispana no han
sido fructiferas y se han estancado en un debate perenne desde lo filos6fico, sobre el Derecho y
la economia, sin llegar a un acuerdo real que permita modelar una teoria aplicable a las

sociedades regionales (Alvarez, Salazar, & Padilla, 2015). Por supuesto, esto no limita
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estrictamente la aplicacion de las teorias anglosajonas para los casos de analisis nacionales o
regionales, pero si deben supeditarse a ciertos fundamentos contextuales muy claramente
establecidos para que las teorias puedan ser funcionales en compaginacién con lo que se desea
conocer respecto al aspecto de proteccion de propiedad intelectual.
5.2. Las teorias anglosajonas sobre propiedad intelectual

Las teorias de origen anglosajon mas importantes sobre la propiedad intelectual son
cuatro: la Teoria de los Derechos Naturales, la Teoria Utilitaria, la Teoria de la Etica y la
Recompensa y la Teoria de la Persona. Dado que las mismas se tomaran como parte de la
fundamentacion de cara a la discusion de resultados, se enlistan brevemente los fundamentos de
cada una.

e Teoria de los Derechos Naturales: esta teoria afirma que las personas, por naturaleza,
tienen todos los derechos posibles sobre sus ideas, dado que las mismas surgen por
esfuerzo e intelecto de la persona que asi logré concebirla. Esta teoria es originaria de
los pensamientos de John Locke, quien ademas consideré que no se deberian hacer
distinciones entre la propiedad intelectual y las propiedades tangibles, por cuanto
ambas podian tener un valor igualitario en muchos casos (OseiTutu, 2017). Esta teoria
ha sido criticada por ser muy simplista y no ajustarse a las realidades actuales, en
donde una propiedad puede ser concedida o arrebatada a una persona a raiz de las
decisiones judiciales que hacia ella se establezcan. Aun asi, es una teoria funcional
que permiten entender el alcance de las protecciones de propiedad desde lo personal.

e Teoria Utilitaria: esta teoria considera que todas las invenciones y esfuerzos
intelectuales que deriven en una potencial propiedad intelectual deben ser protegidas,

debido a que las mismas son inherentemente beneficiosas para toda la sociedad
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(Wilkof, 2014). La teoria utilitaria, por ende, establece que es necesario que, junto a
la proteccion de la propiedad intelectual, se le asegure a su duefio un beneficio por
encima de los costos que le han representado generar dicha idea. Es una teoria que
tiene una aplicacion muy limitada y que simplifica a toda creacion al beneficio social
por antonomasia, algo que no necesariamente tiene un vinculo indefectible.

Teoria de la Etica y la Recompensa: esta teoria justifica los derechos exclusivos de
propiedad intelectual con algun aspecto moral y ético. En efecto, la ética exige una
contribucion justa y proporcional al esfuerzo que el creador ha hecho por la utilidad
social. Los derechos exclusivos son una expresion de gratitud a un autor por hacer mas
de lo que la sociedad espera o siente que esta obligada a hacer (Bently, Sherman,
Gangjee, & Johnson, 2018). Esta teoria se ha criticado ampliamente porque, en
ocasiones, las invenciones pueden ser muy dafiinas para la sociedad, por lo que la ética
y la recompensa en este sentido no pueden ir ligadas. Esta contradiccion hace que la
teoria de la ética se emplee desde un sentido ecléctico, en combinacion con otras
teorias.

Teoria de la Persona: la teoria de la persona considera que las personalidades de los
individuos se basan en su propio trabajo y creacion. De tal forma, desarrollar la
personalidad es algo intimamente relacionado con los derechos de propiedad. En este
modo, las leyes de proteccion para la propiedad intelectual no protegen en si a un
producto, sino a una persona propiamente dicha, su tranquilidad y forma de ser
(Hughes, 1988). Se ha criticado ampliamente esta teoria desarrollada por Hegel debido
a que carece de sentido aplicativo y de demostracion real de la correlacion entre las

invenciones de las personas con la personalidad de estas.
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5.3. Principios tradicionales de la marca notoria

Los principios son uno de los fundamentos basicos del Derecho y todas las ramas

relacionadas a dicha ciencia. Gracias a los principios se pueden desarrollar diferentes preceptos

que ayudan a entender de mejor manera el funcionamiento legal de cara al social. Por supuesto,

para el tema de la marca notoria el Derecho considera una serie de principios de gran

importancia desde los cuales se lindan las acciones que se deben realizar para la proteccion y

correcto uso de estas (Alamar, 2015). Entonces, a raiz de ello, es importante destacar los

principios tradicionales de la marca notoria. A continuacion, se enlistan los principios mas

resaltantes relacionados con la notoriedad de la marca desde el aspecto del Derecho.

Principio de especialidad: el principio de especialidad es un fundamento del
Derecho que, por lo general, se considera en las propias cartas magnas de las
naciones como producto de la necesidad de especificar la labor del Derecho. El
principio de especialidad expone que deben existir normativas y regulaciones
especificamente dedicadas a ciertas areas de interés, donde la generalidad de
normativas de amplio alcance no es suficiente para garantizar la estabilidad sobre
dicha materia (Torres & Romero, 2009). El principio de especialidad, entonces,
es un principio que toda ley relacionada con la marca notoria cumple, vinculada
con la necesidad de crear leyes de proteccion hacia la creacion de marcas y el uso
de las mismas. Es decir, gracias al principio de especialidad, se posee una
estructura completa de normas para la proteccion de las marcas, sean 0 no
notorias.

Principio de registro: el principio de registro es entendido como uno de los mas

importantes dentro del Derecho de Marcas y, por ende, uno de los fundamentales
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para las consideraciones relacionadas con las marcas notorias (Alamar, 2015). El
principio de registro establece que todos los hechos relacionados con la creacion
de marcas deben ser registrados, entendiéndose que ello es una necesidad al nacer
derechos y obligaciones del origen de dichas marcas. Con ello, se conoce que el
principio de registro lo que persigue, en esencia, seria la proteccion de los
derechos y los deberes que nacen inherentemente a las marcas, como sujetos del
Derecho que por su mera existencia ya les hace objeto de la ley. El principio de
registro suele ser mas conocido para los aspectos del Derecho relacionado con la
contabilidad, pero al ser las marcas una especie de activos y sujetos del Derecho
a la vez, tiene sentido que se le observe como principio aplicable a las marcas.
Algunos autores consideran que la marca notoria es una limitante que
propiamente nace del principio de registro (Xie Luo, 2012).

Principio de notoriedad: el principio de notoriedad suele ser asociado
directamente con el principio de inscripcion, dado que a raiz de ellos dos se suele
estructurar el sistema de proteccion de los derechos de las marcas (Alamar,
2015). El principio de notoriedad, no obstante, nace directamente del accionar
del notario, quien es el que deja una constancia de como un cierto hecho es
notorio ante la sociedad, dejando su apreciacion por escrito y en un instrumento
de orden publico. Pese a que el principio de notoriedad es més relacionado con
la accién notarial, también se relaciona al Derecho de Marca debido a que, en el
caso de la marca notoria, se debe dejar asentado la existencia de un hecho que
otorga mayor relevancia a una marca sobre otras, a modo que se protejan sus
intereses y derechos de la manera mas efectiva posible. El principio de notoriedad

es propio de las jurisdicciones basadas en el Derecho Espafiol (Hernandez, 2014).
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Principio de inscripcion: en el Derecho, uno de los aspectos mas importantes en
la proteccion de los derechos reales es la necesidad de constituirlos, transmitirlos,
modificarlos o extinguirlos, algo que amerita la utilizacion de un principio que
logre plasmar la existencia del derecho y la posibilidad de ser susceptibles a las
caracteristicas mencionadas (Morales, 1994). Ahi es donde nace el principio de
inscripcion, el cual ayuda a que quede constancia de la existencia de un derecho
real a través de la constitucion de este, permitiendo la transmision y modificacion
del mismo, e incluso la extincion, ante una jurisdiccion especifica (Pazos
Santana, 2019). El principio de inscripcion es fundamental para las marcas
notorias, porque su presencia ayuda a que el derecho real que se busca defender
quede en constancia de la jurisdiccion relacionada a la misma.

Principio de proteccion al consumidor: este principio se relaciona directamente
con la necesidad de proteger a la ciudadania de los engafios que puedan surgir a
raiz de una accion de competencia ilegal o no transparente (Garbayo, 2015). El
principio de proteccion al consumidor, relacionado con la marca notoria, busca
el permitir que la ciudadania tenga consciencia de la existencia de una marca
cuyos derechos de utilizacion estan reservados a un individuo en particular. En
este sentido, al protegerse la marca, hace acto de presencia inmediata el principio
de proteccion al consumidor, que podra gozar de un mercado mas transparente,
donde ciertas marcas relacionadas a ciertos productos, calidad y fiabilidad, no
podran ser imitadas.

Principio de veracidad: este principio es de los que, filosofica y

epistemoldgicamente hablando, tiene mas complejidad por su forma de
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analizarse a raiz de las posibles consecuencias de su inexistencia. El principio de
veracidad persigue la necesidad de mantener la confianza de las personas sobre
un hecho, evento, norma, sistema, sector, etc., determinado. Con ello, se
garantiza que el funcionamiento del mismo no sera puesto en duda por la
sociedad, con las consecuencias negativas que ello conllevaria. El principio de
veracidad aplicado a la marca notoria se relacionaria entonces a la posibilidad
que las personas consumidoras tendrian de confiar en el Estado y su capacidad
de proteger a aquellas marcas especialmente reconocidas que les brindan
seguridad y mayor placer, algo que no se lograria sin su existencia. Este principio
también se vincula con la veracidad publicitaria, propia de los derechos de las
marcas notorias (Rangel Ortiz, 2011).

Principio de consolidacién: la consolidacion de una marca notoria permite que la
misma pueda ser trasladada de una jurisdiccion a otra sin temer por los problemas
inherentes al desarrollo de la notoriedad en la nueva jurisdiccion en donde
operaria (Alamar, 2015). Por ello, el principio de consolidacion es uno de los que
se debe considerar al momento de hablar de las marcas notorias, siendo este un
principio que se relaciona al reconocimiento de las caracteristicas de una marca
con relacion a su notoriedad, siendo consolidada su denominacion mediante
fundamentos legales més alla de la buena fe vinculada a la misma (Millet, 2001).
Principio de seguridad juridica: como altimo principio relacionado con la marca
notoria, de los tradicionales, estd el principio de la seguridad juridica, un
principio que se entiende como parte de la necesidad de brindar a la sociedad

confianza en la aplicacion adecuada de las normas que rige el Estado (Pefiafiel,
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Ordefiana, & Zeballos, 2018). La seguridad juridica pasa entonces por la buena
aplicacion de la proteccion de los derechos reales que nacen de la existencia de
las marcas. Sin esta proteccion adecuada, la creacion de nuevas marcas seria mas
limitada, con las consecuencias economicas que ello implicaria. Bajo la
perspectiva del analisis tedrico propuesto para esta investigacion, conocer sobre
el principio de seguridad juridica es vital porque permite desarrollar una
exposicion clara acerca de la importancia de la marca notoria desde el aspecto
netamente legal de proteccion de los derechos intelectuales, de ingenio y
economia social solidaria en la nacidn. Sin la esencia de seguridad juridica dentro
de la existencia de la marca notoria, la misma careceria de sentido como figura
juridica para la defensa del bien intelectual, de ahi que sea béasico la exposicién
y conocimiento acerca del principio de seguridad juridica.
6. Marco legal
6.1. Constitucion de la Republica del Ecuador
Al hablar de la marca notoria es indefectible mencionar la Constitucion de la Republica
del Ecuador como el principal referente legislativo que se debe considerar. Pese a que la
obviedad detras de iniciar un abordaje legal sobre el tema de la marca notoria lleva a la carta
fundamental de la nacion, se debe hacer la distincién justa y necesaria de que, en el mencionado
cuerpo legal, no se hace una exposicion especifica sobre la marca notoria. Por el contrario, la
Constitucién de la Republica del Ecuador menciona la base de la misma: a la propiedad
intelectual.
Segun la Constitucion de la Republica del Ecuador (2020) el Estado ecuatoriano

“reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale la ley. Se prohibe
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toda forma de apropiacion de conocimientos colectivos, en el ambito de las ciencias, tecnologias
y saberes ancestrales” (Art. 322). Este articulo de la Constitucion permite el desglose de todos
los elementos fundamentales de la propiedad intelectual, reconociéndose, no obstante, que la
misma debe protegerse y que se prohibe la apropiacion de la misma para ciertos menesteres en
ambitos colectivos.

Pese a que la Constitucion no es clara acerca de la proteccion de la propiedad intelectual
en el ambito econémico, no se puede olvidar que la utilizacion seméntica de las ciencias como
ambito de proteccion de la propiedad intelectual ya incluye a todas esas vertientes propias de
las disciplinas especificas. Asi, tal y como la educacion pertenece a las ciencias sociales, la
economia, la administracion de empresas, entre otros elementos propios y relacionados con la
marca notoria, son parte de la ciencia social y de ahi se desprende su proteccion.

Ademas del articulo mencionado, también es posible destacar uno previo que podria bien
vincularse con el ejercicio de la marca notoria en la nacién desde la propia carta fundamental.
En la Constitucion de la Republica del Ecuador (2020) se establece que “se prohibe toda forma
de apropiacion sobre sus conocimientos, innovaciones y practicas” (Art. 57.12). En este sentido,
es relevante destacar que la marca notoria, en su seno, se crea con relacion a los esfuerzos de
una institucion por hacerla justamente notoria. La notoriedad no se alcanza por casualidad segun
los fundamentos tedricos revisados al respecto, sino por el esfuerzo en conocimientos,
tecnologias, difusion y otros, que han permitido que la marca en cuestion logre establecerse
como Unica dentro de su campo.

Entonces, el lograr que una marca en si alcance la notoriedad es un proceso que
involucra, ciertamente, conocimientos, innovaciones y practicas Unicas que permiten construir
dicha notoriedad para con un producto o una empresa en particular. Este otro punto vital dentro

de la Constitucion de la Republica del Ecuador ciertamente debe considerarse al formar parte
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del eje legislativo que se debe conocer para fundamentar juridicamente la existencia de la marca

notoria en la naciéon. Aungue su generalidad hace necesario que se revise otra legislacion que

ciertamente se vincula de forma mucho més directa con la marca notoria. Se hace referencia,

por supuesto, al Cédigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion.

6.2.Codigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién

El Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion (2016) es la ley ecuatoriana que delimita todo lo vinculado con la propiedad
intelectual, asi como los productos del conocimiento, la creatividad y la innovacion humana,
gue se asumen como parte esencial de la economia social y solidaria. En este cuerpo legal se
establece lo relacionado con las marcas a partir del Capitulo V1. Especificamente en el articulo
359 se define lo que en el Ecuador debe entenderse como una marca, siendo esta “cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos que sean susceptibles de representacion grafica”. Bajo este criterio, una marca
en el Ecuador puede ser cualquier cosa que pueda expresar algun tipo de informacién a los
consumidores, como pueden ser palabras, sonidos, letras, formas, animaciones, entre otros.

La especificidad de la marca establecida en el Codigo Organico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacidn también se traslada a la figura de la marca
notoria, la cual se enuncia a través de la denominacién de signos distintivos notoriamente
reconocido. Asi, una marca notoria vendria siendo aquel signo:

...que fuere reconocido como tal en el pais o en cualquier pais miembro del Convenio de

Paris, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad

industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el
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cual se hubiese hecho conocido. (Cédigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016, Art. 459)

Es decir, una marca notoria en el Ecuador no sélo sera aquella que por criterios nacionales sea
reconocida como tal, sino que, por tratados y convenios internacionales, se inducira que las
internacionalmente reconocidas como notorias seran también reconocidas asi en el Ecuador.
Esto demuestra que Ecuador comprende que la marca notoria no solo debe ser protegida en
aquella jurisdiccion donde inicié su notoriedad, sino también en circunstancias donde su alcance
internacional la lleva a ser reconocida incluso en una nacién donde no opere de manera
domestica.

Ademas de la definicion formal, el codigo establece factores que permiten determinar la
notoriedad de un signo que se considere distintivo. Segun la ley, los factores que se deben
considerar serian el nivel de conocimiento sobre la marca en la nacion, el alcance geogréafico de
la misma en términos de utilizacion y promocién, volumen de ventas, valor de la marca como
activo, entre otros (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacion, 2016, Art. 460). Resulta especialmente importante destacar, desde un punto de
vista critico particular, que el codigo deja en claro que los factores que se enlistan como basicos
para determinar la notoriedad de una marca no son los Unicos que se pueden considerar, siendo
posible considerar otros que también puedan determinar la existencia de dicha propiedad en la
misma.

Si bien con esta norma se clarifica de forma amplia cuales son los criterios basicos que
se deben tomar en cuenta en términos de determinacién de notoriedad, la apertura a anexar mas
consideraciones hace que la adjudicacion de la figura pueda tener connotaciones mas alla de la
tipificacion neta. Asi, se podria dictar notoriedad de una marca por la cultura generada tras esta

0 por otros criterios no meramente relacionados con su comercializacion y promocién. Pese a
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que en primera instancia esta apertura de criterios pueda parecer ambigua o propicia a crear
inseguridad juridica, realmente se observa como una consideracion que comprende la
complejidad existente detras de a notoriedad de una marca. Al estar la notoriedad vinculada al
pensamiento y conducta del consumidor, a factores tradicionales e incluso culturales, permitir
que se dicte sentencia sobre la notoriedad de un signo sin encasillarlos a factores inequivocos
es un paso adelante para la economia social y la proteccion del conocimiento.

6.3. Factores comunes y especiales de notoriedad

Los factores que permiten generar la marca notoria o distincién notoria de un signo en
el Ecuador se mencionaron brevemente en el punto anterior, aunque el andlisis de estos, en
particular, puede resultar interesante cuando se detalla la configuracion de los mismos. Los
factores de notoriedad son disefiados en la ley en base a cuatro dimensiones claramente
reconocibles: conocimiento, uso, promocion y especialidad. Las condiciones de especialidad
son las menos especificas de todas dado que sélo se enfocan a evitar que se le niegue el
reconocimiento de notoriedad a una marca por no estar registrada en la nacion, por no estar
asociada a un producto o servicio concreto o por no ser reconocida en el extranjero (Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, 2016, Art.
461).

Sobre las primeras dimensiones, la claridad de las mismas permitiria el adjuntar nuevos
rasgos segun las necesidades de identificacion de notoriedad antes de su adjudicacion. La
dimensién del conocimiento se relaciona con el reconocimiento que se le da a la marca en la
sociedad, el grado de distincién, el valor del signo en términos contables e incluso antigiiedad
(Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016,
Art. 460). De estos elementos basicos cabe perfectamente la posibilidad de adjuntar otros que

no estan clarificados en la norma, como seria la postura de las personas hacia esta marca, la
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preferencia de la misma por encima de otros, el uso referencial de la calidad de esta marca para
compararla con otras similares, entre otros. Es decir, la dimension sobre el conocimiento de la
marca se asocia a la conducta social hacia ella y la presencia cotidiana de la misma.

La dimension de uso se enlaza con el alcance econdémico activo de la marca notoria, por
lo que se considera que el volumen de ventas y la cantidad de franquicias son signos distintivos
de cualquier marca reconocida ampliamente (Codigo Orgéanico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016, Art. 460). A esta dimension se le podria
adjuntar criterios de liderazgo en ventas sobre otras marcas del mercado para productos y
servicios particulares, el rendimiento y utilidad de la marca dentro del mercado e incluso
criterios como el prestigio que se puede alcanzar con su presencia en la promocion de otras
marcas. Asi, la dimension de uso se expone como una explotacion amplia de las caracteristicas
y posibilidades que ofrece la marca notoria para con los consumidores e incluso los propios
agentes productores del mercado.

Por ultimo, la dimension de promocion es la que se vincula con las acciones que el
propietario de la marca realiza para mantener la notoriedad y preponderancia de la misma dentro
y/o fuera de los mercados en donde opera. De ahi que, en el Cédigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion (2016) se observe a la inversién y el
volumen de fabricacién como criterios basicos para la determinacion de la distincion de un signo
(Art. 461). A esta dimension se le podrian adjuntar otros rasgos que pueden ser empleados al
momento de determinar la notoriedad y sentenciarla legalmente. El nivel de interaccién que la
marca tenga con su publico podria ser considerado una forma de promocién en medio de una
sociedad ecuatoriana ampliamente interconectada y mas cercana a las marcas a través de medios
como las redes sociales. También podria tenerse en cuenta factores como el uso de la marca para

eventos sociales de Responsabilidad Social Empresarial, incluso no vinculados con la empresa
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promotora de la marca, sino con otros actores privados o incluso publicos. La promocion de la
marca notoria también puede ser organico, mediante la propia conducta del consumidor, quien
podria adjuntar el uso de la marca como parte de su estilo de vida.

6.4. Decisidn 486 sobre el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Ademas de la Constitucion de la Republica y el Codigo Orgéanico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, el Ecuador posee otras normativas que tienen
relacién con la marca notoria y permiten su fundamentacion legislativa. Una de ellas es la
Decisién 486 sobre el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (2013), la cual sustituyé a la
Decision 344. En esta decision se hacen una serie de consideraciones a nivel andino, incluyendo
evidentemente al Ecuador, sobre las marcas notorias. Por un lado, se establece que no se pueden
registrar como marcas aquellas que conlleven a un aprovechamiento injusto de la notoriedad de
otra marca (Art. 135.j), asi como registrar marcas que pretendan imitar, traducir, transcribir,
entre otros, a una marca notoria (Art. 136.h).

Esta decision también aclara que las marcas notorias pueden ser utilizadas sélo por los
titulares de la misma (Art. 155.e) y que los signos notoriamente conocidos seran entendidos
como tales para los que sean notorios dentro de cualquier de los paises miembros de la
comunidad andina (Art. 224). Es decir, por Derecho Internacional, Ecuador también reconoce
las marcas notorias que se consideran como tal en otras naciones de la comunidad andina, esto
por la cercania comercial de dichas naciones y las necesidades de proteccion del comercio que
evidentemente se requieren para estos casos.

La decision también es efectiva al mencionar como se puede considerar que una marca
es notoriamente reconocida, algo que se asocia, desde la perspectiva de la comunidad andina, a
elementos como el grado de conocimiento, duracion, amplitud y extension geografica de su

utilizacion y promocidn, el valor del gasto inherente a la marca para su promocion, las ventas y
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los ingresos por concepto de la venta de la marca notoria, la distincion de la marca, el valor
como activo intangible, su solicitud para franquiciar, aspectos comerciales internacionales o
incluso la antigliedad de la misma (Decision 486 sobre el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, 2013, Art. 228).

Un punto muy importante que se destaca con la Decision 486 es que considera que la
notoriedad, desde el punto de vista perceptivo, puede ser generada por consumidores muy
diferentes en volumen. Esto se clarifica en el Articulo 230 de la mencionada ley, donde se
expone que la notoriedad puede exudarse de los consumidores de la marca, los que participan
en los canales de comercializacion o de la distribucion de la marca, o incluso los circulos de
empresas que puedan moverse en los linderos de la marca notoria. Es decir, pueden existir
marcas notorias que sélo requieren del reconocimiento de empresas para ser denominadas como
tal, de la misma manera en la que empresas como Coca Cola pueden obtener dicho
reconocimiento, pero por parte de la atencion de sus consumidores.

Lo mencionado anteriormente es de especial importancia para el presente trabajo dado
que, segun la visual expuesta en el decreto mencionado, la marca notoria dependera
principalmente del reconocimiento, es decir, esta seria su principal caracteristica a nivel
nacional. Este reconocimiento, especificamente emanado por parte del consumidor, delimitaria
que la repercusién en ventas, la presencia de la marca en diferentes sitios de un mismo territorio,
su consumo cotidiano o su prevalencia en la sociedad no necesariamente le haran una marca
reconocida, esto si no se logra que la sociedad brinde el reconocimiento mencionado. La
necesidad del reconocimiento social podria asociarse con esa busqueda de evitar que la marca
notoria se confunda con otros tipos de denominacion de marca, como las marcas blancas, las

cuales por la masiva presencia que poseen suelen ser conocidas por muchas personas, pero no
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generarian las mismas sensaciones, posturas y conductas por parte del consumidor de la misma
forma que si lo lograria una marca notoriamente reconocida.
6.5. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Ademas de las leyes nacionales y los convenios regionales, el Ecuador ha suscrito
convenios internacionales relacionados con la Propiedad Industrial, donde se incluye a las
marcas notorias. Uno de estos convenios es el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (1999) suscrito por el Ecuador y actualmente vigente en la nacion.

El convenio mencionado establece en su articulo 6 sobre las marcas notoriamente
conocidas que las naciones firmantes se comprometen a “el registro y a prohibir el uso de una
marca [...] constituya la reproduccidn, imitacion o traduccion, susceptible de crear confusion,
de una marca que [...] estimare ser alli notoriamente conocida”. El convenio de Paris, entonces,
no establece condiciones especificas para que se considere una marca notoria o que delimite las
caracteristicas propias que las mismas deben poseer. Por el contrario, se dedica Unicamente a
aclarar las necesidades de proteccion de las marcas notorias dentro de la nacién que corresponde
segun el caso.

Ciertamente el convenio de Paris es un antecedente muy importante para el
entendimiento legislativo y normativo de la marca notoria, pero no se puede ocultar su
obsolescencia en términos de las necesidades actuales de las legislaciones de proteccion para la
propiedad intelectual. Villacreses (2008), por ejemplo, explica que el Convenio de Paris ha
presentado problemas en la actualidad, sobre todo, en lo relacionado a la tutela efectiva de los
derechos de los individuos sobre las marcas notorias. El principal problema es que la
fundamentacion del articulo en el Convenio de Paris no esta bien delimitada, siendo
especialmente enfocada a las necesidades atributivas, alejandose de la complejidad vy

competitividad del comercio internacional en la actualidad.
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Un compendio de problemas sobre ello lo destacan Lachacinski y Fajgenbaum (2010)
quienes sefialan que en jurisdicciones como la francesa se ha observado las debilidades del
Convenio de Paris y que se pueden replicar en otras naciones por la falta de una clara definicion
de la notoriedad de la marca. El problema principal, segun los mencionados autores, radica en
la particularidad de la notoriedad y en el caracter poco centrado de la finalidad del convenio,
que aleja al articulo 6 de su funcionalidad como agente protector de las marcas reconocidas
notoriamente. Por el contrario, su vaguedad lleva a que se deba hacer uso de la teleologia para
encontrarle una interpretacion que garantice la proteccion de la marca. Pero, en algunos casos
concretos, los poderes judiciales de las naciones se niegan a utilizar una interpretacion favorable,
sino una con el sentido contrario, para convenientemente evitar el reconocimiento de la marca
a nivel nacional.

Todo lo sefialado contribuye al presente trabajo debido a que permite entender la
importancia de la perspectiva internacional, en términos juridicos, sobre los limites de la marca
notoria y su proposito como figura de proteccion de un bien juridico. La evidencia de la falta de
clarificacion sobre la marca notoria en el Derecho Internacional permite dilucidar que los
potenciales problemas que puedan existir en ese mismo sentido en el Ecuador no seria un tema
netamente relacionado con la falta de correcta configuracién de la figura de la marca notoria en
el ordenamiento juridico nacional, sino una extension de las realidades internacionales
relacionadas con su entendimiento, limites, condiciones y finalidad. Es importante ello porque
demuestra que, en el Ecuador, con una correcta exposicién juridica, se puede realizar una
configuracién de las caracteristicas y alcances de la marca notoria para que su finalidad vaya
mas alld de la necesidad de proteccion de la propiedad intelectual de las personas, sino que

también puede ser desarrollado como un instrumento de interés social.
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7. Disefio metodologico
7.1. Tipo de investigacion

El presente estudio serd enmarcado en una metodologia de investigacion de tipo
cualitativa. A diferencia de lo que comunmente se suele comprender, las investigaciones
cualitativas no se diferencian de las cuantitativas por el simple hecho de no emplear nimeros
como parte de la investigacion, sino que se basa en caracteristicas mucho méas profundas. En
palabras de Quintana y Montgomery (2006) las investigaciones cualitativas “se centran en la
comprension de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un
proceso historico de construccion y vista a partir de la logica y el sentir de sus protagonistas, es
decir desde una perspectiva interna” (p. 48). Estos rasgos de la investigacion cualitativa, por
supuesto, la hacen mas subjetiva que cualquier otra clase de investigacion, algo que no puede
verse como falto del criterio cientifico como en ocasiones se malinterpreta a la subjetividad,
sino como una clara limitante ante la exploracién sobre un problema del cual ain no se conoce
toda la informacion suficiente.

La intencion de desarrollar este trabajo a través de una metodologia cualitativa radica en
la necesidad de establecer un entendimiento sobre la marca notoria desde una perspectiva menos
restringida, que vaya mas alla de la consideracion objetiva de ciertas condiciones y se pueda
evaluar con mayor profundidad los criterios que no se consideran cominmente al momento de
abordar este tema. Es decir, esta investigacion cualitativa, como denotdé Sandoval Casilimas
(1996) sobre ellas en su estudio, tratard de caracterizar el tema desde una perspectiva mas
comprensiva, profunda y ampliamente en este sentido de la palabra, en detrimento de las
perspectivas mas explicativas que se han venido trabajando al respecto de la marca notoria. Esto

hara de la investigacion un documento de mayor valor académico cientifico.
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7.2. Alcance

Sobre el disefio del estudio, este se desarrollard mediante un disefio de tipo documental
y de tipo descriptivo. Comenzando con el disefio de tipo documental, Rizo Maradiaga (2015)
considera que esta clase de estudios se enfocan en la utilizacion, anélisis, interpretacion y
desarrollo tedrico, desde diferentes documentos investigativos previamente existentes sobre un
tema en particular. Las investigaciones documentales basicamente estan presentes en todas las
investigaciones existentes, dado que elementos como el marco tedrico o la metodologia suele
sustentarse a través de andlisis documentales. No obstante, para este estudio se desea establecer
el analisis documental como un disefio de investigacion propiamente dicho al entenderse que se
discutiran teorias y posturas de autores que previamente han desarrollado aspectos sobre la
marca notoria, analizdndose profundamente sus consideraciones al respecto y las limitantes que
pueden tener en sus posturas. Por supuesto, el disefio documental no serd de la misma
complejidad que podria darse en las revisiones sistematicas de literatura, por cuanto no existiran
restricciones acerca de la literatura a discutir respecto al tema.

Sobre la investigacion de disefio descriptivo, se debe acotar que la misma sera
desarrollada especificamente como una investigacion juridica de orden descriptivo. Como
explica Tantaledn Odar (2015), las investigaciones juridicas descriptivas tienen como principal
objetivo el conocer “la realidad tal y como se presenta en una situacion espacio-temporal dada,
justamente por eso se habla de descripcion. Aqui el investigador se centra en dar a conocer las
caracteristicas del fendmeno en evaluaciéon” (p. 6). La caracteristica descriptiva de esta
investigacion nace porque lo primordial es entender lo que actualmente se conoce sobre la marca
notoria, ya sea de fuentes literarias o de datos primarios, pero en todos los casos no se buscara
alterar la realidad misma, sino plantear los elementos que la caracterizan y le llevan a tener los

problemas y realidades que actualmente exudan de si misma. El disefiar a la investigacion bajo
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estos principios, permitird que sea posible aplicar algunas técnicas de recoleccion de datos de
campo propias de las investigaciones cualitativas.

Es importante destacar que como la investigacion tendra un cierto enfoque descriptivo,
también se debe delimitar el disefio temporal de la investigacion, que en estos casos puede ser
de disefio transversal o de disefio longitudinal. Para este caso, la recoleccion de datos primarios
sera mediante un disefio de tipo transversal. Segin lo expuesto por Rodriguez y Mendivelso
(2018) las investigaciones transversales tienen la particularidad de tomar datos sobre un
fendmeno a describir s6lo en un momento especifico del tiempo. Es decir, no se toman diferentes
datos sobre el fendmeno en diferentes momentos de un abordaje, como el inicio, el desarrollo y
al final de la misma, sino que se limita a una sola toma de informacién en un momento concreto,
por lo general sin caracteristicas particulares, y no se toman nuevas mediciones sobre la variable
en ningln otro instante.

7.3. Muestra
Como ya se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo de esta seccién
metodoldgica, se realizara una recoleccién de datos primarios para sustentar ciertos aspectos
relacionados con el tema de estudio, por lo que necesariamente se debe especificar la unidad de
analisis, poblacién y muestra de esta investigacion. Por un lado, la unidad de analisis, que se
puede definir como aquel conjunto de individuos de rasgos inequivocos que se relacionan entre
si al ser interesantes para la recoleccion de datos sobre un tema concreto (Azcona, Manzini, &
Dorati, 2013), serian los profesionales del Derecho en la Republica del Ecuador. Esta unidad de
analisis es la mas adecuada para esta investigacion porque son los que directamente pueden
conocer respecto a la marca notoria y las limitantes que puede poseer en el ambito del Derecho.
Sobre la poblacién, no se encontraron datos especificos sobre la cantidad de

profesionales del Derecho que actualmente hacen vida en el &mbito juridico del Ecuador. Por

51



ello, se declaré a la poblacién de estudio como desconocida. El haber declarado a la poblacién
de estudio como desconocida no resultd un problema en si, dado que, al no buscarse la
generalizacion de los resultados, no fue especialmente importante tener una poblacion
perfectamente definida. Acerca de la muestra de estudio, esta se eligié mediante una técnica no
probabilistica, de seleccion por conveniencia. EI muestreo por conveniencia, como explican
Otzen y Manterola (2017) el muestreo por conveniencia es aquel en donde se pueden seleccionar
solo aquellos participantes que puedan ser elegidos y que quieran participar de una poblacion a
la cual se pueda acceder segun las facilidades del investigador. En este estudio, se optara por
elegir a dos profesionales con estudios de cuarto nivel en Derecho, especificamente
especializados en el Derecho relacionado con los derechos de autor.
7.4. Técnicas de recoleccion de informacion

Para la recoleccion de datos primarios de las personas que participarian en el estudio, se
decidié emplear una técnica de recoleccion de datos bastante comun en las investigaciones de
tipo cualitativo, como lo es la entrevista. La entrevista, segun lo planteado por Diaz Bravo,
Torruco Garcia, Martinez Hernandez y Varela Ruiz (2013) es una técnica de recoleccion de
datos muy flexible y dindmica que puede ser ideal para recopilar informacion sobre un tema
especialmente complejo que requiere consultarse de forma adaptativa a medida que se le aplica.
Las entrevistas, a diferencias de instrumentos muy conocidos como la encuesta, puede ser
abierta méas alla de tener una lista de temas o de preguntas que le ayuden a direccionar las
intenciones de la misma, lo que le permite ser eficiente para conocer sobre temas juridicos donde
las perspectivas y consideraciones de los profesionales no suelen poderse encasillar con
opciones cerradas. Para este estudio, la entrevista entonces resulta el instrumento idéneo para

dar con la informacion adecuada sobre el tema.
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Respecto al instrumento que se utilizaria para recolectar la informacion, se debe destacar
que la técnica de la entrevista puede manifestarse a traves de diferentes instrumentos, como la
entrevista a profundidad, la entrevista estructurada, la entrevista semi estructurada o la entrevista
abierta. Para este estudio, se decidié optar por la entrevista a profundidad. La entrevista a
profundidad es un instrumento de investigacion cualitativa que se enfoca en preguntas, por lo
general abiertas, que persiguen que el entrevistado se pueda expresar libremente sobre un tema
en concreto (Croda & Espindola, 2016). En este sentido, los entrevistados para este estudio sélo
se supeditaran a una guia de pautas y de temas que se desarrollaran a través de preguntas que se
irdn hilvanando con el desarrollo del tema central sobre la marca notoria. Con ello, se lograra
que los entrevistados sean lo mas completos posibles en sus respuestas y que el anélisis de las
mismas sea mas provechoso.

7.5. Técnicas de andlisis de informacion

Para este trabajo se haran dos tipos de analisis, cada uno de ellos enfocados a los dos
tipos de investigacion principalmente elegidos para su desarrollo: la técnica de analisis para la
investigacion documental y la técnica de andlisis para la aplicacién de las entrevistas.
Comenzando con la técnica de analisis para el aspecto documental, la técnica seleccionada para
este caso sera el analisis bibliografico juridico. Segun Botero Bernal (2003) esta metodologia
de andlisis juridico no se diferencia demasiado del analisis documental que bien puede aplicarse
en trabajos de revision literaria, por ejemplo. Sin embargo, una de las principales diferencias en
el caso de los andlisis documentales juridicos es que el analisis se encasilla en el contraste de lo
gue autores juridicos han expuesto sobre un problema, para que, a través de ellos, se puedan
crear nuevas conjeturas sobre la realidad del mismo, la validez de una hipdtesis simple, entre

otros supuestos.
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Ahora, sobre el andlisis de los contenidos obtenidos de la entrevista, se aplicard una
técnica procedimental enfocada en el analisis cualitativo segun lo expuesto por Seid (2016),
quien propuso una metodologia basada en las ciencias sociales. En este sentido, para el analisis
de las entrevistas se realizara primeramente una transcripcion de las mismas, las cuales quedaran
para uso exclusivo del investigador dado que se hard una transcripcion informal sin fines de
publicacién. Luego, se realizard un grillado de la informacion obtenida a través de criterios
vinculados con el objetivo de estudio. Este grillado se realizard mediante la utilizacion del
software Microsoft Excel, el cual permitird el mas facil manejo de las dimensiones o criterios
mediante los cuales se organicen las entrevistas, mejorandose asi el aprovechamiento y
utilizacién al momento de la discusion.

Seguidamente, se realizaria la codificacion de la informacion obtenida. Dado que es
posible que los entrevistados puedan incluir en sus discursos informacion no del todo relevante,
difuminada, dispersa o incluso innecesaria, la codificacion permitira desarrollar una
categorizacién de la informacion segdn los criterios de mayor importancia para este estudio.
Una vez que se haya realizado la codificacion de las entrevistas y se tengan todos los datos
perfectamente organizados, se debera realizar la hipétesis que bien podria ser resuelta al
momento de la discusion de los resultados, o bien serviria para propulsar investigaciones futuras,
guedando a discrecion del investigador dicha decisién segun la calidad de los datos obtenidos.
Finalmente, se realizaria un analisis de la grilla segun cada eje de tema que se haya categorizado
en la seccion correspondiente, proponiéndose al final una sintesis del contenido en donde exude

solo la informacion mas importante.
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8. Conclusiones

Gracias al desarrollo amplio del marco referencial del documento, al anélisis de las

investigaciones previas relacionadas al tema y al analisis critico-inferencial realizado desde la

perspectiva académica de quien suscribe la investigacion, se han podido llegar a las siguientes

conclusiones, supeditadas todas ellas a los objetivos del estudio:

La doctrina existente que desarrolla desde lo académico, cientifico y juridico a la
marca notoria posee diversas consideraciones respecto a cuales deben ser las
caracteristicas inequivocas de la marca notoria, esto como una realidad que nace de
los criterios divergentes respecto a la finalidad Gltima de la marca notoria dentro del
Derecho relacionado con los derechos de autor y propiedad intelectual. No obstante,
se pudieron destacar algunas caracteristicas bastante comunes para toda marca
notoria, como las que poseen relacion a la necesidad que todas ellas sean
ampliamente reconocidas por la sociedad o el publico consumidor al que va dirigida
la marca, la recordacion que es capaz de estimular en las personas, de vinculacion de
una marca con un producto, entre otros, que generan limites suficientes y necesarios
para comprender cuando se puede considerar a una marca como notoria y cuando
esto no es posible, siempre desde una perspectiva tedrico-juridica. Esto llevd a
comprender a la marca notoria como una figura cuyo alcance es la proteccion de los
intereses de los consumidores, salvaguardandolos de marcas que deseen imitar a
otras notoriamente reconocidas cuando por méritos y caracteristicas no logran
adjudicarse dicha notoriedad, e incluso un alcance de proteccion de derechos a los
productores, quienes a través de sus esfuerzos logran generar las caracteristicas de

notoriedad en sus marcas.
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La marca notoria en el Ecuador exuda como una figura juridica de gran importancia
desde la perspectiva de la proteccion de los derechos de autor, del intelecto y esfuerzo
particular relacionado al crecimiento de una marca y a las necesidades propias de la
sociedad de mantener protegida la identidad de un producto o servicio con el cual se
identifican. Esta conclusién surgi6 desde el analisis juridico legal de los principios
tradicionales de la marca notoria, descubriéndose que los principios de especialidad,
de registro, de notoriedad, de inscripcién, de proteccion al consumidor, de veracidad,
de consolidacion y seguridad juridica, los cuales tienen perfecta relacion con el
discurso de entendimiento de la marca notoria como parte de una proteccion bilateral
del consumidor y el productor.

Sobre el debilitamiento de la marca notoria se concluye que no existen suficientes
criterios claramente definidos que expliquen cuando una marca de este tipo deja de
serlo o los motivos para la revocacion de su estatuto dentro de una jurisdiccion. La
debilidad mas evidente gue se pudo exponer sobre la marca notoria es aquella que se
vincula con la desaparicion de su caracteristica fundamental: el reconocimiento
social. Este signo de debilitamiento de la marca notoria podria ser establecida como
un limite para la proteccion que dicha figura poseeria sobre una marca concreta, pero
se demostro que no necesariamente se tiene este criterio como una razon inequivoca
para revocar tal denominacion. Incluso, se logré entender que la marca notoria puede
prevalecer como tal en casos donde su presencia e influencia sobre la sociedad ya no
es lo suficientemente masiva como lo fue en el momento de su designacién como
marca notoriamente reconocida, pero los elementos culturales tras ella pueden ser

suficientes para permitirle preserva la designacion de notoriedad.
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Se demostré que la marca notoria ciertamente se relaciona con la economia al ser un
elemento de proteccidn de los conocimientos, la intelectualidad y la autoria de una
persona para generar masividad de una marca de cara al publico consumidor. En el
Ecuador, la marca notoria posee el mismo impacto en términos econémicos que en
cualquier otra jurisdiccion, dada la capacidad de estas marcas de estimular el
CONsSuUMO y generar apego a su presencia en la vida cotidiana de las personas. Por esta
razon se busca a nivel nacional proteger a la marca notoria, dado que su existencia
es una forma de dar justicia econdmica en los mercados a aquellas empresas que se
han encargado de desarrollar esta clase de marcas para su beneficio personal e
incluso social. Esta proteccion desde el aspecto econémico también puede ser en
contra de la misma marca notoria, en el caso que se considere que la notoriedad de
una marca puede atentar contra la justicia econdmica, la competitividad o incluso ser
perjudicial para la sociedad misma.

Por ultimo, se concluye que los principales problemas de la marca notoria pasan por
la falta de claridad en los criterios alrededor de su figura, sobre todo lo relacionado
a cuantas personas una marca debe llegar para ser reconocida como notoria, cuales
son los criterios que permiten la prevalencia o la revocacion de la notoriedad y, mas
importante aun, la finalidad propia de la marca notoria dentro de la economia social
y solidaria. Todos estos problemas se podrian solventar con una revision doctrinal
exhaustiva, desde la cual, se reconfiguren los elementos basicos de orden juridico
relacionados con la marca notoria en el Ecuador. Esto permitiria que la marca notoria
esté mejor definida a nivel nacional a traves de las leyes y normas vinculadas a ella,

quedando asi mas claramente establecida el fundamento de proteccidn tras su figura.
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