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| INS“TI TUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTIIAL -
~IEPI-

DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAI G
: DIRECCION DE MARCAS

Memorando No. 03-07 DM

Para : Dr. Gésar Davila Torres ,
* PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL o

De X Dra. Patricla Estupifian Barrantes

Directora de Marcas

7 'As.ﬁnti: v Informaclén solicitada por el Comité Permanente sobr) el

Dergecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicac¢iones
Geograficas, en relacion al documento SCT/16/2,

Fecha - : 8 de enero de 2007

A

’

En atencién al Memorando No, 06-207 P-IEPI, remito Ia informacién relafiva &

los. huévos tipos de marcas identificados en el documento SCT/16/2, en
relacion a la legislacion de nuestro pals, asf como los procedimientos ex pidos
para su tramite de registro; principios de marcas aplicados y io referente a las

“apariencias distinfivas” constantes en nuestra Legislacion; conjuntament# con

los criterios que se manejan para su registro.

Siguiendo el orden del documento elaborado por la Secretaria, er;contramu s
1) Signos Visibles | l'
1 .-1)l “Marcas Tridimensionales

Nuestra !egislacién admite el registro sobre la forma de los productos, sus

‘envases o envolturas de acuerdo con el art, 134 letra f) de la Desicion 486 de Ia
Comunidad Andina. La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su ari, 194
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sen."ala_qu.e_pod.ré_reg.istrarsé_como_marca_los_sighos_qu.a_'sean.;lsuﬂ::ianie
distintivos y susceptibles de representacion grafica”. ;

Para la publicacion de- este tipo de marcas se solicita al usuario que emvie las
etiquetas en donde se aprecie la forma tridimensional del disefio (largo, ancho
profundidad), 6 una foto en la que se aprecie el volumen del disefio objetc de la
proteccion. De sernecesario se le podra requerir una muestra del objsto.

En la actualidad se ha establecido una politica de coordinacién con la Dirsccién
de Patentes para que dicho departamento infoerme si el disefio tridimensionalno -
consisten en una forma u otro elemento que de una ventaja funcional o ticnica
al producto o serviclo al cual se aplica (Prohibicion de registro como marca: art.

- 135 letra d) de la Decision 486 de la Comunidad Andina) y se informe aclemas

si no se encuentra protegido como patente.

La’solicitud de registro para marcas tridimensionales es el mismo que se utiliza |
para.el registro de cualquier otra marca, Unicamente se debe Indicar la p alabra
“tridimenslonal’, en la casilla donde se éspecifica la denominacién de la rarca;
otro de los requisitos que se exige es la Descripcion clara y completa del nigno.

"1.3) Marcas de color

Nuestra legislacion admite el registro de marcas de color, el art, 134 letrz ) es
claro al sefialar que podran constituir marcas : * ) un color delimitado pur una
forma, o una combinacién de colores” Lo que se exige es gque el coor se
encuentre delimitado por una forma, puede ser un solo color o varios colo ‘es.

No se aceptan registros de marcas que consistan en un color alslada nente
considerado, sin gue se encuentre delimitado por una forma espeifica,
conforms lo sefialan las prohibiciones del art. 135 letra h) de la Decision 486 de
la Comunidad Andina.’

Por ofra parte el art. 195 literal f) de la'Ley de Propledad Intelectual est: blece

que no podran registrarse como marcas los signos que: 'f) Consistan #n un

color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma

especifica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para®
identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza.”

'Es_importante Indicar que sobre este tipo de marcas existen muy jocas
solicitudes. .
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"~ 1.3)—Hologramas

" No hemos tenido todavia la oportunidad de otorgar este ti'po de reglstros,

mismos que siempre y cuando cumplan con lo establecido en el art. 194 de la
Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y lo que sefiala el Art. 134 la De cisién
486 de la Comunidad Andina de Naciones se los podria’ conceder; es declr,
sean suficientemente distintivos y susceptlbles de representacién gréfica.

1.4) Lemas Publicitarios

La normativa aplicable a nuestro pals establece los Lemas Comerclales y exige
gue su registro se lo haga indicando a que marca acompafiara dicho lema,
caso contrario la solicitud no prosperara. -

: L.'afD_e"cisién 486 de la Comunidad Andina en el art, 175 segundo Inciso sifiala:
-“se entlende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como
complemenio de una marca.” ' ;

La Ley de Propiedad Intelectual no otorga mayor informacién sobre los |.emas
comerciales como si‘lo hace la Decisién 486, sin embargo la Ley establ¢ce en
su art. 194 que: “.. podran registrarse como marca los lemas comer iales,
siempre que ho contengan alusiones a productos ¢ marcas ‘similsres o
expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” Par st parte
la Déclsion 486 en su art. 179 sefiala que: “seran aplicables a éste Titulo en o
pertinente, las disposiclones relativas al Titulo de Marcas de la prusente
Decislon,”

Por ofra parts, si el lema comercial es transferido deberd’ hacsrselo
conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia »stars
sujeta al la del signo, esto de conformidad con el art. 178 de la Decisién < 88 de
la Comunidad Andina de Naciones. ;

1.5) Titulos de Peliculas y Libros

Se dan estos registros como marcas, especlalmente 10s que se reficren a
libros, periodicos, revistas; siempre que cumplan con lo estipulado en la L ey de
Propiedad intelectual del Ecuador en su art. 194 y lo que sefiala el art, 1:34 de
la Decision 486 de Ja Comunidad Andina de Nacionhes. »

Puede opur.fir que tftulos de llbros se los utllice para venta de productos, por

ejemplo juguetes, esto se admite si la solicitud presenta la -autorizaciin de
registro concedida por gl titular de los derechos sobre el titulo o es solisitada
por el mismo titular. '
Se aplicara ademas las normas que vigllan que los tiulos de peliculas o llbros
solicitados como marcas no vayan en contra del orden ptiblico o la moral.
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" Por ofra parte en caso de que se desee proteger el titulo del fibro como rarca,

se debera analizar que éste sea distintivo y no descriptivo, respecto a le obra
identificada, es decir se respetaran los principios marcarios. Aunque el fftuilo del

- libro, revista, stc, se considere un |dentificador,—indepéndlentemente de la obra,

tiene que ser, como fa marca y cumplir lo que ella exige.

*1.6) Signos animados o de multimedia

En la legisl'acit")n de nuestro pafs no se habla de este tipo de marces, sin

embargo como principio general podria analizarse s caben en cuanto cumplan

con el caracter distintivo y sean susceptibles . de .representacion. (irafica .

conforme lo exige nuestra normativa. Por otro lado contemplar también quie tipo
de sistema informatico se deberia aplicar para su registro, situacién con a que
actualmente no contamos. .

“1.7) Marcas dée Posicién

. En la legislacién de nuestro pais no se habla de este tipo de marces, sin

embargo como principio general podria anallzarse si caben en‘cuanto cumplan
con el caracter distintivo y sean susceptibles de representacién (jréfica
conforme lo exige nuestra normativa. Por ofro lado contemplar también quie tipo
de sistema Informético se deberia aplicar para su registro, situacién con & que
actualmente no contamos.

1.8) Marcas gestuales

En’la fegislacion-de nuestro pals no se habla de este tipo de marczs, sin

embargo como principio general podrfa analizarse s caben en-cuanto cumplan
con el caracter. distintivo y sean susceptlbles de ' representacién (rafica

conforme lo exige nuestra normativa. Por otra lado contemplar también Quetipo..... . ... .

de sistema informético se deberfa aplicar para su registro, sltuacién con = que

‘actuaimente no contamos.

2) 'Signos no visibles

2.1) Marcas Sonoras

Se admite el registro de marcas de sonoras o auditivas. La Declsién 48¢ de la

Comunidad Andina de Naciones lo establece en su art, 134 letra c); “podran
constituir marcas, entre otros, los sigulentes: ¢) sonidos ...”"

La solicitud de.registro para marcas sonoras es la misma que se utiliza  ara el
registro de cualquler otra marca, Un requisito adiclonal es que se debe z nexar
el pentagrama a través del cual se justifica la representacion grafica y debe
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estar__cerfificado_por_un_organismo_compatenta para tal efecto. Se_debe
-adjuntar ademés un cd, en el que conste el sonido. -

.. 2:2) Marcas Olfativas

A pesar de que la legislacion Comunitaria permite este tipo de marcas =n su

art. 134 letra ¢): “Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes sigr os; ¢)

los sonidos y olores”; sin embargo no contamos con un sistema a travis del
cual se permita diferenciar un olor de ofro, o su archivo, o analizar

anterioridades marcarias, por lo que entre otras cosas dificulta su registro,

2.:5,) Marcas de Textura y Tactiles

En Tiusstra legislacion se admite el registro de marcas de textura; segn la Ley
de Propiedad Intelectual del Ecuador en su Art. 194 y lo que sefiala el Art, 134
la Decislon 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que se refieren & que
estos deben ser o "suficiente distintivos y susceptibles de represeniacién
J gréﬁca'". i

Un ejemplo de este tipo de marca que se encuentra actualmente registr: da en
el Ecuador es la "Textura de superficle Old Parr” para bebidas alicol 6licas
otorgada con titulo No. 28597 el 28 de abril de'2OQ4.

3)-. Otros tipos e regisfros
3.1) Apariencias Distinfivas

En nuestra legislacion se admite el registro de Apariencias Distintivas, seyan la
Ley de-Propiedad Intelectual del Ecuador en su Art. 235 sefiala:. "Se considera
apariencia, distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones,
.estructuras y disefios caracteristicos y particulares de un estableciiniento . -.

comercial, que lo |dentlfiquen y distingan en la presentacién de serviiios o
.venta de productos”. '

En relacién & procedimiento de-registro el Art. 236 . sefiala: las apariincias
distintivas seréan protegidas de idéntica manera que los nombres comercis Jes”.

- 4) PRINCIPIOS MARCARIOS:
Sobre Ia aplicacion de los principios del derecho de marcas, tenemos que son

respetados por nuestra legislacion por ser universales. Se aplican los moiivos.
. absolutos para la denegacion, la falta de caracter distintivo, que no sea
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sean engafiosos, etc.
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Dra. Pa’crscla“Esfupmén Barrante

WERV/PEB
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