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CAPITULO I

1. TITULO

“PROTECCION CONOCIMIENTOS TRADICIONALES MEDIANTE

MARCAS EN AMERICA LATINA: ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACION”



1.1 RESUMEN

El presente trabajo de investigacidn aborda la proteccion de los conocimientos
tradicionales mediante las marcas en el Derecho comparado de América Latina, en especial
entre las legislaciones de Panam4, Bolivia, Venezuela, Chile con la de la Republica del
Ecuador, en respuesta a los desafios que plantea su configuracion tedrica normativa y
practica.

Desde los afios 70, la preocupacion por la proteccion de los conocimientos
tradicionales ha estado en la agenda de discusiones de las organizaciones internacionales
sobre el tema como la OMPI y la UNESCO y precisamente por resultar preocupante la
situacion en Latinoamérica con la explotacion y los usos no autorizados por parte de
terceros de los conocimientos tradicionales de las comunidades sin que estas se beneficien
de manera equitativa. Lo anterior ha incidido que la Decision 486 de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) fuese promulgada en 2000 con normas que establezcan la prohibicion
del registro de marcas sobre signos y simbolos asociados a estos conocimientos siempre
que se realice sin el consentimiento de las comunidades pero esta normativa posee mas de
22 anos y resulta necesario analizar la situacion latinoamericana en comparacion con la
normativa ecuatoriana para , conjuntamente con la sistematizacion de fundamentos tedricos
sobre el tema contribuir al mejoramiento de la practica nacional en la materia. Desde el
punto de vista metodoldgico se ha realizado una investigacion tedrico juridica con enfoque
cualitativo que combina métodos de las Ciencias Sociales y Juridicas como el de analisis y
sintesis, el histdrico y el 16gico con el exegético, el hermenéutico y el juridico comparado
para completar con técnicas como la revision documental y de bibliografia. En cuanto a los
resultados se ha pretendido lograr una sistematizacion de los fundamentos tedricos de la

proteccion de los conocimientos tradicionales por el Derecho marcario, asi como un
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andlisis comparado de la regulacién de la proteccion de los conocimientos tradicionales y
su proteccién mediante marcas en legislaciones de América Latina como Panamd, Bolivia,
Venezuela, Chile, con la del ordenamiento juridico ecuatoriano para contribuir al desarrollo
de la prictica de esta proteccion en la Republica del Ecuador.

Palabras clave: marcas, conocimientos tradicionales, derecho comparado,

legislacién latinoamericana.



ABSTRACT

The present research work addresses the protection of traditional knowledge
through trademarks in the comparative law of Latin America, especially between the
legislations of Panama, Bolivia, Venezuela, Chile with that of the Republic of Ecuador, in
response to the challenges that presents its theoretical, normative and practical
configuration.

Since the 1970s, concern for the protection of traditional knowledge has been on
the agenda of discussions of international organizations on the subject such as WIPO and
UNESCO and precisely because the situation in Latin America with exploitation and illegal
uses is worrying. authorized by third parties of the communities' traditional knowledge
without them benefiting equitably. The above has led to Decision 486 of the Andean
Community of Nations (CAN) being promulgated in 2000 with regulations that establish
the prohibition of the registration of trademarks on signs and symbols associated with this
knowledge as long as it is carried out without the consent of the communities but This
regulation is more than 22 years old and it is necessary to analyze the Latin American
situation in comparison with the Ecuadorian regulations in order, together with the
systematization of theoretical foundations on the subject, to contribute to the improvement
of national practice on the matter. From the methodological point of view, a legal
theoretical investigation has been carried out with a qualitative approach that combines
methods from the Social and Legal Sciences such as analysis and synthesis, historical and
logical with exegetical, hermeneutical and comparative legal to complete with techniques
such as documentary and bibliography review. Regarding the results, the aim has been to

achieve a systematization of the theoretical foundations of the protection of traditional



knowledge by trademark law, as well as a comparative analysis of the regulation of the
protection of traditional knowledge and its protection through trademarks in legislation of
Latin America such as Panama, Bolivia, Venezuela, Chile, with that of the Ecuadorian legal
system to contribute to the development of the practice of this protection in the Republic of
Ecuador.

Keywords: trademarks, traditional knowledge, comparative law, Latin American

legislation



1.2 INTRODUCCION

En el contexto internacional actual en el que desde hace afios el comercio
internacional forma parte de las practicas rutinarias de las economias nacionales y donde el
mercado de bienes y servicios atraviesa las fronteras entre los estados, como parte del
fenémeno de la globalizacién, se hace necesario analizar las normas que permiten proteger
la identificacion de productos y servicios. La legislacion de propiedad intelectual, en
particular las normas de Derecho marcario coadyuvan al desarrollo del comercio y a la
competencia y coexistencia en el mercado de diferentes productos en igualdad de
condiciones.

Este poderoso mecanismo de distincion de productos y servicios ha sido
identificado por grupos sociales y culturales diversos como las comunidades indigenas y
tradicionales de diferentes paises, precisamente a partir de dafios que han sufrido por otros
sujetos en su interés de utilizar sus simbolos y signos para identificar productos y servicios
ajenos a la cosmovision y préctica de sus realidades sociales y culturales. En el campo de la
artesania son diversos los ejemplos de diferentes latitudes donde empresas han tratado de
realizar copias de estas y comercializarlas a nivel internacional. Conocidos son los casos de
instrumentos musicales que han sido producidos en serie y con otros materiales ajenos a sus
comunidades, como el didgeridoo, para ser objeto de produccién en serie a titulo de
articulos de recuerdo fabricados fuera de Australia, que luego se han importado al propio
pais y se han vendido de forma fraudulenta como objetos locales bajo marcas que
identifican estos productos y cuyos titulares de derechos sobre ellas son sujetos ajenos a las
comunidades (OMPI, 2019).

Cada vez es mds frecuente que los pueblos indigenas y las comunidades

tradicionales se muestren preocupados por el hecho de que empresas y personas no

6



indigenas utilicen sus palabras, nombres, disefios, simbolos y otros signos distintivos en sus
operaciones comerciales y los registren como marcas sin su consentimiento y sin recibir
ningtn tipo de participacion equitativa en los ingresos.

Lo anterior ha generado su intencién en apropiarse de las herramientas que ofrece la
legislaciéon de propiedad intelectual para proteger en el mercado sus conocimientos
tradicionales y poder controlar sus usos.

La presente investigaciéon busca realizar un andlisis de la protecciéon de los
conocimientos tradicionales mediante las marcas en el Derecho comparado de América
Latina (Panam4, Bolivia, Venezuela, Chile) y en particular, en la Republica del Ecuador, en
respuesta a los desafios que plantea su configuracidon tedrica normativa y préictica en
Latinoamérica.

Se persigue sistematizar los fundamentos tedricos de la proteccion de los
conocimientos tradicionales por el Derecho marcario y comparar la regulaciéon de
instituciones juridicas como los derechos de sus titulares, las prohibiciones y el tipo de
proteccion que se establece en la legislacion de estos paises para contribuir al mejoramiento

de la doctrina y la préctica ecuatoriana.



1.3 Descripcion del problema.

Una marca es un signo protegido por el Derecho de Propiedad Intelectual, en
particular la subrama de la propiedad industrial (Pérez Pefia, 2021, p.152), que permite
identificar y distinguir productos y servicios en el mercado que provienen de una empresa
especifica, o de determinado productor, en el comercio. Los signos pueden ser nombres,
palabras nimeros, dibujos, imagenes, formas, colores, olores, o la combinacién de los
mismos, para, de manera distintiva identificar ese producto o servicio y considerarse marca
(Robleto, C. & Hermida, V, 2018. p. 29).

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas estan preocupados porque

sus nombres, signos y simbolos se han utilizado comercialmente y se han registrado
como marcas por estas otras personas o empresas sin que se haya solicitado
consentimiento; algunos de estos usos en marcas se consideran ofensivos y degradantes; el
uso no autorizado de estos nombres, signos y simbolos indigenas podrian causar confusioén
a los consumidores sobre el verdadero origen de los productos y porque también, se ven
afectados econdmicamente al no percibir ingresos por estas utilizaciones, lo cual podria
constituir una importante fuente econémica para ellos.

Se ha considerado por la doctrina que, en materia de propiedad industrial, el sistema
de marcas puede abordar algunos de estos aspectos y proporcionar proteccion a estos
conocimientos tradicionales a partir de la determinacién de como debe ser su sistema de
proteccidn. En ese caso, se plantean los sistemas de proteccion preventiva y positiva
(Wendland 2004 B, p.101) y la propia OMPI (2022, p.11).

Por proteccidn preventiva, se entiende la que se utiliza contra usos ofensivos y
engafiosos de nombres, signos y simbolos indigenas, y para tratar de impedir estos usos por

terceros; y la proteccion positiva, asociada al permitir el registro de nombres, signos o
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simbolos indigenas distintivos por las propias comunidades (OMPI, 2022, p.10). En todos
estos casos, esta forma de proteccion recae y encuadra perfectamente con el sistema de
proteccion de las marcas y otros signos distintivos.

En la préctica actual a nivel internacional, diversas comunidades indigenas y
tradicionales han protegido sus conocimientos tradicionales mediante el empleo de marcas
en virtud de uno u otro sistema de proteccion para lograr conseguir sus objetivos, a partir de
las opciones que les permite la legislacion de propiedad industrial sobre marcas en sus
respectivos paises. Significativos son los ejemplos de los nombres SKATIN de las
Naciones skatin, KASKA del Consejo Tribal Kaska en Canadd, la marca de certificacion
ToithoTM, utilizada para la promocion y venta de arte y artesania maori de calidad y
autentificar exposiciones e interpretaciones o ejecuciones del arte y los artistas maories, o la
marca colectiva FIEB y la marca de certificacion Auténtico Pemon, ambas registradas por
la Federacion de Indigenas del Estado Bolivar (FIEB) de Venezuela (OMPI, 2022, p.18)

Resulta importante sefialar como, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) existe la Decision 486 que establece el Régimen Comun de la Propiedad Industrial,
de 14 de septiembre de 2000, que en su articulo 136 g) establece las prohibiciones relativas
a derechos de terceros dentro del Titulo VI de las Marcas, y que en particular dispone:

“No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresién de su cultura o practica, salvo

que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; v, (...)”

(Decision 486 CAN, 2000, Art. 136 apartado g).



No obstante, a lo anterior, Arana Courrejolles (2017) manifiesta que esta
prohibicion posee una excepcion, y es que se permite el registro de la marca “si la
solicitante es la propia comunidad o ella misma otorga un consentimiento expreso de uso
del elemento solicitado” (Arana Courrejolles 2017, p.121). A la CAN pertenecen Bolivia y
Ecuador, en ambos casos, y luego del 2000 se han ido desarrollando sus sistemas internos
de propiedad industrial, incluso desde el punto de vista legislativo, para dar cabida al
reconocimiento de derechos colectivos a las comunidades sobre sus conocimientos
tradicionales, por lo que analizar las particularidades al interior normativo resulta
importante para conocer la materia.

Si bien existen experiencias como las referidas con anterioridad, se ha constatado
que son escasos los estudios tedricos que analicen la proteccidon que permite el sistema
marcario dentro de la propiedad industrial a los conocimientos tradicionales, su
configuracion y caracteristicas principales, sobre todo en Latinoamérica, donde, en muchos
paises es significativa la presencia de culturas tradicionales e indigenas que han mantenido
y resguardado sus conocimientos tradicionales y donde la legislacion de propiedad
industrial, y de marcas en particular continda siendo la cldsica, sobre los principios del
sistema occidental y otros, donde dicha legislacion ha ido actualizdndose, dando cabida a
sistemas de reconocimiento y proteccion de derechos colectivos de propiedad intelectual a
los grupos, pueblos o nacionalidades indigenas y tradicionales sobre sus conocimientos
tradicionales, como el caso de Panamad, Bolivia, Venezuela y Ecuador, y que merecen un
andlisis de la normativa y las posibilidades o no, que ofrecen en sus sistemas para la
proteccion mediante marcas de este tipo de conocimientos como forma de sistematizar el

conocimiento y ponerlo a disposicion de la region y de la adopcion de decisiones regionales
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politicas, administrativas y normativas en sus respectivos foros y organizaciones sobre el
tema.

En el caso de Ecuador, el Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacién de 2016 (COESCCI), regula la proteccion de
estos conocimientos por la via de los derechos colectivos de propiedad intelectual, y su
reconocimiento en la generacion de conocimiento colectivo a partir de una distribucién
equitativa y democrética sobre sus usos que permite acceder a ellos y respetar en los usos
los derechos de las comunidades, “son regulados en este Codigo diversos temas asociados a
su proteccion y gestion como: formas de proteccion (art. 522), depdsito voluntario por parte
de las comunidades (art.523), custodia en el &mbito comunitario (art. 524), acceso, uso y
aprovechamiento indebidos (art.525), solicitudes y concesion o negativa (arts. 529 y 531),
contratos y registro (arts.532 y 533), solucion de controversias (art. 534), sanciones
(art.535) y gestion (art. 537)” (Pérez Pefia, 2021, p.13). Sin embargo, merece un analisis
detallado la via que ofrece el Derecho marcario de manera especial, siendo también una
deuda el andlisis de sus posibilidades para el sistema doctrinal nacional, a partir de los

pocos, casi nulos estudios sobre el tema.

1.4 Formulacion de la pregunta

(Como se configura la proteccion de los conocimientos tradicionales mediante las
marcas en el Derecho comparado de América Latina (Panamd, Bolivia, Venezuela, Chile) y
en particular, en la Republica del Ecuador?
1.5 Hipdtesis

El andlisis comparado de la proteccion de los conocimientos tradicionales mediante

las marcas en las legislaciones de América Latina (Panama, Bolivia, Venezuela, Chile) y en
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particular, en la Reptblica del Ecuador, permitird responder a los desafios que plantea su
configuracién tedrica normativa y practica.
1.6 Interrogantes cientificas
1. (Cudles son los fundamentos tedéricos de la proteccion de los conocimientos
tradicionales por el Derecho marcario?
2. (Coémo se expresa la regulaciéon comparada en legislaciones de América
Latina como Panamd, Bolivia, Venezuela, Chile y Ecuador, sobre la
proteccion de los conocimientos tradicionales y su posibilidad de
proteccion mediante marcas?
3 (Como se configura tedrica y normativamente la proteccion de los
conocimientos tradicionales por las marcas, de manera que genera
oportunidades en su practica en la Republica del Ecuador?

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivos General

Analizar la proteccion de los conocimientos tradicionales mediante las marcas en el
Derecho comparado de América Latina (Panamad, Bolivia, Venezuela, Chile) y en
particular, en la Reptblica del Ecuador, en respuesta a los desafios que plantea su
configuracion tedrica normativa y practica.

1.7.2 Objetivos Especificos
Sistematizar los fundamentos tedricos de la proteccion de los conocimientos tradicionales

por el Derecho marcario
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2. Comparar la regulacién de la proteccion de los conocimientos tradicionales y su posibilidad
de proteccién mediante marcas en legislaciones de América Latina como Panam4, Bolivia,
Venezuela, Chile, con la del ordenamiento juridico ecuatoriano.

3. Establecer la configuracién tedrica y normativa de la proteccién de los conocimientos
tradicionales por las marcas, asi como las oportunidades de su practica en la Republica del

Ecuador.

1.8 JUSTIFICACION

El tema de la proteccion de los conocimientos tradicionales en el &mbito regional
andino, en particular, en el seno de la CAN ha sido regulado de diversas formas en diversas
Decisiones sobre determinados aspectos. El tema se introduce con la a Decisién 391
(Régimen Comiin sobre Acceso a los Recursos Genéticos, julio 1996) donde se reconoce en
su articulo 7 la relacién de los conocimientos tradicionales con la conservacion y el manejo
de los recursos genéticos y bioldgicos.

Con posterioridad, en 2002, la CAN aprobd la Decision 523 (Estrategia Regional de
Biodiversidad para los Paises del Trépico Andino, julio 2002) donde también se pronuncia
sobre los conocimientos tradicionales, en particular sobre el derecho de la propiedad
colectiva de los conocimientos tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la
distribucion de beneficios. Estos dos ultimos principios, ya estaban contenidos en el
Convenido de la Diversidad Bioldgica desde 1992 en materia de recursos genéticos.

La Decision 486, del Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, del 2000, establece
en su articulo 3 que:

“Los Paises Miembros aseguraran que la proteccion conferida a los elementos de la propiedad
industrial se concedera salvaguardando y respetando su patrimonio biolégico y genético, asi como
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los conocimientos tradicionales de sus comunidades indigenas, afroamericanas o locales” (Art 3,
Decision 486, 2000, CAN)

Con ello, queda entendido que un sistema de proteccion sobre propiedad industrial en
los paises miembros, deberd ser garante de la proteccidn y el respeto hacia los conocimientos
tradicionales, con lo que en, en el caso ecuatoriano, la legislacién nacional quedd
comprometida.

De esta forma, es el texto constitucional del 2008, el que en su articulo 322, sefiala
que:

“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale la ley. Se
prohibe toda forma de apropiacién de conocimientos colectivos, en el ambito de las ciencias,
tecnologias y saberes ancestrales. Se prohibe también la apropiacion sobre los recursos genéticos que
contienen la diversidad biolégica y la agro-biodiversidad™.

Y luego en el articulo 402, establece que:

“Se prohibe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre
productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la

biodiversidad nacional”.

Lo anterior, como sefiala Pérez Peia (2023) reconoce:

“la titularidad de los derechos colectivos de propiedad intelectual a favor de las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, afroecuatorianos y montubios
del Ecuador, de acuerdo al caso, reconociendo ademds el cardcter comunitario de estos y la
imposibilidad de ejercer titularidad individual sobre estos por parte de terceros ajenos a las
comunidades” (Pérez Pefia, 2023, p.267).

Estos preceptos constitucionales en el contexto ecuatoriano, hicieron posible que, con

la promulgacién del Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
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Creatividad e Innovacién de 2016 (COESCCI), se estableciera un sistema de proteccion de
los conocimientos tradicionales en base a un sistema de normas sui géneris de derechos
colectivos, que coexisten con el cldsico sistema de propiedad intelectual de naturaleza
individual en este particular instrumento juridico nacional, lo que lo hace indispensable en
su estudio para comprender la proteccion en el sistema juridico ecuatoriano.

De igual manera, resulta importante el andlisis de la evolucién que han tenido los
paises latinoamericanos sobre la temadtica, en particular, sobre el asunto de en qué medida las
normas de derecho sobre marcas que reconocen derechos de propiedad industrial a sus
titulares han sido empleadas o, ofrecen la posibilidad de proteccién de los conocimientos
tradicionales a sus comunidades o grupos portadores.

El Cddigo, en su Titulo VI De los Conocimientos Tradicionales, establece que, se
entendera por conocimientos tradicionales:

“Art. 511.- Conocimientos tradicionales. - Son todos aquellos conocimientos colectivos,
tales como practicas, métodos, experiencias, capacidades, signos y simbolos propios de pueblos,
nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados,
actualizados y transmitidos de generacién en generacién. Son conocimientos tradicionales, entre
otros, los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y
las expresiones culturales tradicionales.

Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a aspectos ecoldgicos, climaticos,
agricolas, medicinales, artisticos, artesanales, pesqueros, de caza, entre otros, mismos que han sido
desarrollados a partir de la estrecha relacién de los seres humanos con el territorio y la naturaleza
(...)” (Art. 511, COESCCI, 2016)

A partir de aqui, deja preceptuada la necesidad de su tutela y proteccion en materia

de propiedad intelectual, quedando precisado que se trata de creaciones intelectuales con un
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marcado caracter colectivo y que, por lo tanto, merecen una proteccién con particularidades
dentro del sistema nacional de propiedad intelectual.

El hecho de que, al estudiar la legislacién ecuatoriana se advierta la colindancia y
coexistencia con el sistema de normas de propiedad intelectual cldsico, como las normas
sobre marcas, unido al hecho de que hay experiencias en el pais de comunidades que han
intentado proteger sus conocimientos tradicionales mediante las marcas, hacen necesario un
andlisis de sus sistema de proteccion en el contexto ecuatoriano, sin dejar de tener en cuenta
la normativa regional de la CAN y las leyes nacionales latinoamericanas en su comprension
y perfeccionamiento, incluso, no s6lo para Ecuador, sino para toda la region de
Latinoamérica en la actualidad.

Con ello, la presente investigacion, se fundamenta en la necesidad de este analisis
en su contribucidn al desarrollo de la normativa y la doctrina regional, asi como la del

propio sistema nacional ecuatoriano de propiedad intelectual.
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CAPITULO II
2 MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la proteccion de los conocimientos tradicionales por las

marcas comerciales

Desde el punto de vista juridico, ha existido, de manera més acentuada desde los afios
70, un interés por la protecciéon de los conocimientos tradicionales y las expresiones
culturales, o folklore, a nivel internacional pues en diversas reuniones de organizaciones
internacionales se han ido presentando denuncias sobre el uso no autorizado por personas
ajenas a las propias comunidades depositarias (Pérez Pena, 2023, p. 263).

Si bien estos conocimientos o expresiones siempre han estado presentes en la vida
del hombre, pues son tan antiguos como su propia existencia, constituyendo ademas su
testimonio vivo de vida, lo cierto es que los individuos y las comunidades que los han
desarrollado han sentido la necesidad de su proteccion ante el progreso del mundo y los
avances tecnoldgicos.

En las altimas décadas, ha habido un uso considerable en el comercio de nombres,
signos y simbolos indigenas, o de comunidades tradicionales, por empresas y personas no
indigenas, o no miembros de esas comunidades que los han empleado para identificar sus
productos o servicios en el mercado (OMPI, 2022, p. 9). Esta practica ha sido denunciada
durante afios por diferentes estados, como Bolivia, que desde los afios 70 solicit6 en el seno
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (OMPI, 2004, p. 3) se
afiadiera un Protocolo a la Convencion Universal de Derecho de Autor de 1952, con el fin
de proteger su folclore. Lo cierto es que el tema constituye preocupacion de la OMPI y

forma parte de los andlisis de las sesiones intergubernamentales que se producen dentro del
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Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) que posee esta organizacidn desde el afo
2000 y que intenta promulgar un Tratado internacional para la proteccién de estas
expresiones y conocimientos tradicionales a nivel global.

Ejemplos del expolio o apropiacion ilicita sufrido por estas comunidades y grupos
sobre sus conocimientos tradicionales hay muchos a nivel internacional y han sido
recogidos por los informes de dicho Comité a través de los ailos (OMPI, 2018); muchos de
los cuales se han producido en Latinoamérica por parte de personas y empresas ajenas a los
grupos de donde provienen dichos conocimientos tradicionales.

Normativamente han sido significativos los diversos instrumentos juridicos
internacionales que se han ido desarrollando sobre el tema, entre ellos, la Ley Tipo de
Ttnez sobre Derecho de Autor para Paises en Desarrollo de 1976 y las Disposiciones Tipo
OMPI UNESCO de 1982. Estos instrumentos han constituido la génesis de los diversos
sistemas sui generis de proteccion que tratan de reconocer derechos colectivos de propiedad
intelectual sobre las expresiones y conocimientos tradicionales a los grupos depositarios y
que difieren de los clasicos de propiedad intelectual a partir de que, en este caso, son
sistemas cuya proteccion es de cardcter ilimitado en el tiempo y se basa en el
reconocimiento de su caricter colectivo. Este proceso de anélisis lo desarrolla ain la OMPI,
cuyo CIG contintia trabajando en los proyectos de “objetivos y principios” publicados
desde 2005, siendo la mas reciente de junio de 2019 (OMPI, Proyecto de disposiciones/
articulos, 2019) y que se han ido actualizando para constituir el avance de las discusiones
de lo que podria ser un tratado internacional, o varios, en la materia. A esto se une, dentro
del CIG los documentos de “anélisis de carencias” publicados en 2008 y actualizados en

2018, que buscan analizar las posibilidades de las leyes nacionales en materia de proteccion
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a los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales en los sistemas cldsicos de
propiedad intelectual como las normas de derechos de autor y conexos, patentes y signos
distintivos como las marcas, asi como las nuevas legislaciones que han sido promulgadas
en algunos paises en base a un sistema sui generis de proteccion sobre derechos colectivos
de propiedad intelectual (OMPI, 2018).

Con independencia de lo anterior, la legislacion de propiedad intelectual se ha
empleado para la proteccion, a partir de las utilizaciones no autorizadas de los
conocimientos tradicionales en su diversidad de formas en cuanto a la posibilidad que
brindan las normas del Derecho de Autor y los derechos conexos, asi como las normas de
propiedad industrial. En dependencia del tipo de conocimiento o expresion cultural
tradicional y su encuadre con la normativa nacional, las comunidades han optado por
solicitar proteccion cuando los ordenamientos juridicos lo han permitido. La OMPI ha
realizado estudios de las pricticas nacionales en los paises miembros desde los afios 90
(OMPI, 198-1999) con misiones exploratorias para conocer las necesidades y expectativas
de los diversos grupos, pero también ha estudiado las leyes nacionales de cada pais para
conocer su situacion a pais de su base de datos sobre leyes nacionales, alimentada por los
paises miembros (OMPI, OMPI-Lex, 2023). Al respecto, resulta dificil definir cudles
paises o leyes nacionales acogieron primero la proteccion de los conocimientos
tradicionales por la via de la legislacion clasica de propiedad intelectual, ya sea,
estableciendo la prohibicién expresa al registro cuando resulte ofensivo o engafioso
(proteccion preventiva) o cuando se cumplan los requisitos que establece la ley para el
registro, siempre que los miembros de las comunidades hayan optado por solicitar este
agrupados en alguna organizacion, en este caso como persona juridica, o a titulo personal,

reconociéndole la representacion a un miembro de la comunidad, o incluso, cuando algin
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artista, artesano, o depositante de esos conocimientos haya querido registrar los
conocimientos que desarrolla en sus productos y servicios bajo un signo distintivo. No
obstante, si se han precisado, algunas legislaciones nacionales sobre marcas, como los
casos de Estados Unidos de América y Nueva Zelandia.

En el caso de Estados Unidos, la Ley de Marcas de 1946, establece en su articulo
2.a) que una marca que se haya propuesto para su registro podria verse rechazada o
cancelada si la marca se compone de materia que pueda sugerir de manera falsa alguna
conexion con personas en vida o fallecidas, con instituciones, creencias o simbolos
nacionales, que puedan desprestigiarlos. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO) puede denegar el registro de una marca que de manera falsa
sugiera una conexion con una tribu indigena o con creencias de dicha tribu, por lo que esta
disposicion prevé la proteccion de los aspectos tradicionales de las tribus indigenas
norteamericanas y se extiende a “la de los demads pueblos indigenas del mundo” (OMPI,
2003, Documento WIPO/GRTKEF/IC/5/3, p. 55). Esta normativa, en el caso
norteamericano, es completada con la Ley de Artes y Oficios de 1990 (IACA) pues protege
a los artesanos autdctonos al garantizarles la autenticidad de sus artesanias al impedir la
comercializacion con la mencion “Indian made” cuando los productos no se hayan
realizado por los norteamericanos originarios o autéctonos, con ello se controlan
actividades de competencia desleal, en este caso en virtud de esta normativa y por la Junta
indigena de Artes y Oficios (OMPI, 2003, Ibidem).

La Ley de marcas de Nueva Zelandia, posee un articulo, el 17 (I) ¢, que permite al
Comisionado de marcas denegar el registro de una marca cuando su uso o registro pueda

ofender a una parte importante de la comunidad, incluyendo el pueblo indigena de ese pais,
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los maories (Ley de Marcas de Nueva Zelandia de 2002, actualizada a 13 de enero de
2020).

En la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen
Comun de la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000, estd preceptuado el
articulo 136 g) que establece la prohibicidn al registro cuando se trate de una marca que
consista “(...) en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura
o0 préctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso” (art. 136 g, Decision 486 CAN, 2000). Sobre este articulo se
profundizard mds adelante en este trabajo.

Visto asi, la OMPI suele mencionar estos tres casos como ejemplos significativos de
la proteccion de marcas sobre tema, no obstante, se ha documentado el registro, por parte
de las comunidades indigenas, de marcas colectivas y/o de certificacion, asi como
“etiquetas de autenticidad”, en otros muchos paises como Australia, Canada, Japon,
Panama y Fiji (OMPI, Documento WIPO/GRTKEF/IC/37/7, 2018, p. 30).

2.2 Fundamentos teodricos de la proteccion de los conocimientos tradicionales
por el Derecho marcario.

El legado de todas las culturas a nivel internacional se ha analizado juridicamente
como materia para establecer la forma de proteccion juridica ideal que garantice que no sea
utilizado sin consentimiento y con respeto de las comunidades, grupos e individuos que lo
han cultivado y preservado durante siglos.

Cada cultura y pais, ha intentado ofrecer un concepto afin, que se ha visto analizado

en la doctrina juridica; de ahi que existan diversidad de conceptos o definiciones similares,
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o que convergen en determinados elementos, para referirse a un mismo objeto, lo cual ha
sido también recogido en la normativa (Pérez Pena, 2011, p.11). Folklore, expresiones del
folklore, cultura popular tradicional, expresiones culturales tradicionales, conocimientos
ancestrales y conocimientos tradicionales, han sido términos que ha recibido el objeto de
proteccion que el Derecho de propiedad intelectual ha intentado proteger en diferentes
normas de acuerdo a su finalidad. En este caso, las normas de derechos de autor, las de
propiedad industrial, o las normas de proteccidn sui generis que reconocen derechos
colectivos de propiedad intelectual sobre la temdtica a los grupos o comunidades.

Todo ello, con independencia de la definicion de patrimonio cultural inmaterial que
ha establecido la UNESCO en 2003 en su Convencion para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003) y cuyo sistema de proteccion difiere del de propiedad
intelectual, pues va dirigido a aquellos bienes que “resalten y posean un valor elevado por
sus caracteristicas, rasgos en su relacion con la historia, la naturaleza, la cultura en general,
para una nacion o para la Comunidad Internacional. Es decir, segun este sistema solo
aquellos bienes que sean previamente declarados como parte integrante del patrimonio
cultural de la nacion son objeto de proteccion como patrimonio cultural” (Pérez Pefia, 2011
p- 221) en consecuencia, suponen la tutela administrativa y penal por parte de las naciones
y supone un sistema de proteccion diferente del de propiedad intelectual, pues en este caso
se tutelan estos bienes por su importancia publica para el derecho publico, a diferencia de la
propiedad intelectual que constituye fundamentalmente objeto de preocupacion por el
derecho privado.

En el caso de la propiedad intelectual:

“se refiere en general a todas las creaciones del intelecto. Los derechos de P.I.

protegen los intereses de los innovadores y los creadores al ofrecerles prerrogativas en
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relacion con sus creaciones” (OMPI, 2016, p.3). Esta definicion hace mencién a la
expresion formal de la creacion expresada en las distintas modalidades de la propiedad
intelectual, y precisamente, el Convenio que establece la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (1967) no establece definicién de propiedad intelectual pero si la
materia que puede constituir su objeto de proteccién, como los derechos relativos a:

“—alas obras literarias, artisticas y cientificas,

— a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion,
—a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

— a los descubrimientos cientificos,

— alos dibujos y modelos industriales,

— a las marcas de fébrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y

denominaciones comerciales,

— a la proteccidn contra la competencia desleal, y todos los demas derechos relativos

a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico”
(Articulo 2, Definiciones viiii, Convenio que establece la OMPI, 1967).

Tanto La OMPI, como la literatura sobre propiedad intelectual, reconoce que esta
disciplina de las Ciencias Juridicas posee dos subramas: el derecho de autor y los derechos
conexos y la propiedad industrial. En este caso:

“La propiedad industrial, que abarca las patentes de invencion, las marcas, los
disefios industriales y las indicaciones geograficas.

El derecho de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los
poemas y las obras de teatro), las peliculas, la musica, las obras artisticas (por ejemplo,

dibujos, pinturas, fotografias y esculturas) y los disefios arquitecténicos. Los derechos
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conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre
sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones y los de los organismos de radiodifusion respecto de sus programas de radio y
television” (Carpintero Lépez, 2019, p.33).

Como se puede apreciar, dentro de la propiedad industrial, se encuentran las normas
que establecen la proteccidn a las marcas agrupadas en el llamado Derecho Marcario por la
doctrina, como el caso de Vera Castellanos (2017), para quien el Derecho Marcario es:

“el conjunto de normas legales de carécter positivo y adjetivo que regulan la
creacion, registro, proteccion y desaparicion de los signos distintivos, entendiendo, en
sentido lato, el signo distintivo, como toda grafia, dibujo, expresion o conjunto de aquellos,
destinados a la proteccion e identificacion de productos y/o servicios en el mercado (Vera
Castellanos, 2017, p.13).

Sin dudas, dentro de los signos distintivos, las marcas constituyen el signo por
excelencia que la legislacion y la doctrina ha reconocido, existiendo una diversidad de
definiciones sobre marcas desde su reconocimiento por el Derecho y la literatura. Entre las
disimiles definiciones de marcas, ademas de la de Robleto, C. & Hermida (2018) se
encuentra la definida por el COESCCI como:

“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representacién gréafica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningiin caso serd obstaculo para su
registro.

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

1. Las palabras o combinacidn de palabras;
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2. Las imédgenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;

3. Los sonidos, olores y sabores;

4. Las letras y los nimeros;

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

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

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

8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; 9. Los hologramas; y

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

(Art. 359 COESCCI, 2016)

Esta definicion de marcas, que describe la diversidad de elementos por los que
puede estar integrada una marca, reviste especial interés a partir de ser la instituida a nivel
nacional en el caso ecuatoriano.

Por otra parte, la otra categoria importante desde el punto de vista de los
fundamentos tedricos y cientificos para nuestro trabajo, lo constituye la definicion de
conocimientos tradicionales. Mucho se ha discutido en cuanto a esta definicion en el seno
de la OMPI. Durante afios, en esta organizacion se ha trabajado en principios de politicas y
de normas en funcién de dos definiciones: la de expresiones culturales tradicionales (o
expresiones del folklore) y la de conocimientos tradicionales. En el primer caso, esta
definicion la OMPI la acogié para referirse a determinadas expresiones culturales
tradicionales de las comunidades asociadas o similares a las manifestaciones artisticas, pero
dentro de las comunidades indigenas o tradicionales, en este caso:

“las producciones elaboradas con elementos caracteristicos del patrimonio artistico

tradicional creado y mantenido por una comunidad o por personas que reflejan las
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expectativas artisticas tradicionales de dicha comunidad, en particular: las expresiones ver-
bales, como cuentos, poesias y acertijos populares, las palabras, signos, simbolos e
indicaciones; las ex-presiones musicales, como las canciones populares y la musica
instrumental; las expresiones corporales, como danzas populares, representaciones
escénicas y formas, artisticas o rituales, con independencia de que estén o no fijadas en un
soporte; y las expresiones tangibles, tales como: los productos de arte popular,
particularmente dibujos, pinturas, tallas, esculturas, alfareria, terracota, mosaicos,
ebanisteria, forja, joyeria, cesteria, artesania, labores de punto, textiles, tapices,
indumentaria; la artesania; los instrumentos musicales; las formas arquitecténicas (...)”
(OMPI, 2005)

Y en cuanto a conocimientos tradicionales, sefialaba: “(...) el contenido o el
fundamento de los conocimientos relativos a la actividad intelectual en un contexto
tradicional, en particular, los conocimientos especializados, capacidades, innovaciones,
practicas y ensefianzas que forman parte de los sistemas de conocimientos tradicionales, y
los conocimientos que entrafian el modo de vida tradicional de un pueblo o comunidad, o
que estan contenidos en sistemas codificados de conocimientos transmitidos de una
generacion a otra. El término no se limita a ningin dmbito concreto de la técnica, y puede
abarcar los conocimientos agricolas, medioambientales y medicinales, asi como todo
conocimiento tradicional derivado de asociado a los recursos genéticos (Art. 3, Documento
OMPI: WIPO/GRTKF/IC/16/5, 2010, p.30).

Como se observa, esta segunda definicién que corresponde a conocimientos
tradicionales se circunscribe a conocimientos relacionados con técnicas, como las agricolas,
medioambientales y medicinales fundamentalmente, incluyendo los conocimientos

asociados al uso de los recursos genéticos. Al respecto, el Grupo Indigena Regional sobre
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Biodiversidad de la Comunidad Andina (CAN) en su momento, con el objetivo de realizar
un andlisis sobre un instrumento regional para su proteccion, los definié en 2005, como:

«Los conocimientos tradicionales son todas aquellas sabidurias ancestrales y
conocimientos colectivos e integrales que poseen los pueblos indigenas, afroamericanos y
comunidades locales, fundamentados en la praxis milenaria y su proceso de interaccién
hombre-naturaleza, y transmitidos de generacion en generacién, habitualmente, de manera
oral” (De La Cruz, 2005).

Lo cierto es que la propia OMPI si bien definié ambos conceptos por separado
buscando arribar a la practicidad de las medidas de proteccidon en relacion con la materia de
cada instrumento juridico y sus caracteristicas, lo cierto es que con posterioridad ha optado
por una definicion amplia de conocimientos tradicionales que incluye a las expresiones
culturales tradicionales, como ha descrito Ceballos Delgado (2020, p.33)

Esta definicion aparece en el “Glosario de los términos mds importantes
relacionados con la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos
tradicionales y las expresiones culturales tradicionales”, documento OMPI, del 2019,
entendiendo por conocimientos tradicionales lo siguiente:

(...) “Hasta el momento no se ha aceptado una definicion estandar de
“conocimientos tradicionales” en el &mbito internacional. El término “conocimientos
tradicionales”, como descripcion amplia de la materia, incluye por lo general el patrimonio
intelectual y el patrimonio cultural inmaterial, las practicas y los sistemas de conocimientos
de las comunidades tradicionales, particularmente de las comunidades indigenas y locales
(conocimientos tradicionales en sentido general o extenso). Dicho de otra forma, los
conocimientos tradicionales en sentido general se refieren al contenido de los

conocimientos propiamente dichos y a las expresiones culturales tradicionales, incluidos los

27



signos y simbolos asociados a conocimientos tradicionales (..) (OMPI, 2019, Documento:
WIPO/GRTKEF/IC/40/INF/7)

Una definiciéon amplia de conocimientos tradicionales es la que acogen algunas
normativas como la ecuatoriana en el COESCCI de 2016. Resulta interesante como en la
practica de nuestros pueblos latinoamericanos se utiliza el término conocimientos
ancestrales para referirse a aquellos conocimientos tipicos de estos grupos cuyos
representantes reconocen como propios y sobre los que tienen la obligacién y

responsabilidad de defensa en su cosmovision.

Tipo de proteccion en Derecho marcario a los conocimientos tradicionales

En el caso del Derecho marcario la proteccion va a estar determinada por las medidas de
proteccidn que se establezcan con relacion a los signos distintivos, en este caso, en materia
de marcas, es decir, en la legislacion o normativa sobre estas. Cuando se analiza la
normativa de marcas respecto a conocimientos tradicionales y la opcion que tienen las
comunidades para protegerlos mediante los mecanismos de estas normas, lo cierto es que
buscan proteccion ante aquellos usos no autorizados por terceros que puedan ser entendidos
por las comunidades como ofensivos o denigrantes. De igual forma, buscan obtener la
titularidad de los derechos sobre sus signos o simbolos indigenas y controlar los usos de
esta forma, obteniendo ingresos derivados de su utilizacién, previa autorizacion o
licenciamiento. En ese sentido, se han distinguido dos tipos de proteccion, la proteccion
preventiva y la proteccion positiva respecto a conocimientos tradicionales.

En el caso de la preventiva, se refiere a las estrategias que permitan garantizar que un
tercero no adquiera derechos de propiedad intelectual ilegitimos o infundados sobre la

materia de los conocimientos tradicionales (Glosario OMPI, 2019, p. 40).
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Con respecto a la positiva, estd compuesta por dos aspectos segin OMPI “el
primero de ellos se aplica a la proteccién que impide el uso no autorizado, mientras el
segundo guarda relacién con la explotacion activa de los conocimientos tradicionales y las
expresiones culturales tradicionales por la propia comunidad de origen (...)” (Ibidem).

En el caso que nos ocupa, el de las marcas, en la proteccion de los conocimientos al
emplear las normas de marcas, va a ser preventiva “contra usos ofensivos y engafiosos de
nombres, signos y simbolos indigenas, asi como impedir el uso de los signos por terceros”
(OMPI, 2023, p. 10) y la positiva “al permitir el registro de nombres, signos o simbolos
indigenas distintivos” (Ibidem). Esto significa que las legislaciones de marcas pueden ser
utilizadas por las comunidades para repeler posibles usos no autorizados que resulten
engafiosos u ofensivos, asociados a sus signos, nombres y simbolos. Este caso suele
encontrarse en las normas sobre prohibiciones al registro o impedimentos, que suelen
establecer articulos en los cuales aparecen impedimentos absolutos al registro como el caso
de la imposibilidad de registrar marcas que vayan contra la politica, la moral o las buenas
costumbres, y en cuyo caso puedan resultar ofensivas para la comunidad o parte de ella,
como el caso de los grupos indigenas o tradicionales como se vio en el caso de la
legislacion de Nueva Zelandia. De este tipo se va a considerar las normas que aparezcan en
las prohibiciones al registro de signos engafiosos o que generen confusion respecto a su
origen al atribuirle este a la comunidad o asociarse a ella sin ser el caso y sin su
consentimiento, por lo que serian normas de represion a la competencia desleal en marcas
ante actos como la confusidn, el engafio, o la imitacion.

Se han presentado ejemplos a nivel internacional como el caso de Canada, pais en el
que se han registrado marcas y signos indigenas por las Primeras Naciones del Canada para

prevenir su uso inadecuado (OMPI, 2023, p.12). En este caso, se han protegido como
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marcas oficiales en virtud del articulo 9 de la Ley de marcas canadiense, en la que queda
prohibido a efectos comerciales de cualquier signo distintivo, emblema o marca que sea
usado por una autoridad publica. Se define acd “autoridad publica” como cualquier entidad
que desarrolle su actividad en base a un nivel de control gubernamental y cuya actividad
beneficie al ptiblico en general en contraposicion a los intereses privados. Se consideran
autoridades publicas a los grupos indigenas o aborigenes que cumplan estos criterios. El
objetivo de esta norma es el de eliminar el uso comercial y empresarial de algunas marcas y
prevenir el uso en beneficio personal de simbolos publicos respetados. Entre los ejemplos
se encuentran: los nombres SKATIN de las Naciones skatin, KASKA del Consejo Tribal
Kaska, QUENEESH del Consejo de la Nacion Comox, NK’MIP de la Nacion Osoyoos y
FIRST NATIONS SUMMIT de la Cumbre de Primeras Naciones, asi como el escudo de la
Naci6n Cree de Chisasibi, entre otros ((OMPI, 2023, p.13).

La proteccion positiva, suele recogerse en las normas sobre derechos o facultades
reconocidas a los titulares de derechos una vez que registran sus signos, en este caso las
marcas de los grupos comunitarios sobre sus conocimientos tradicionales y en cuyo caso,
una vez que adquieren la titularidad de los derechos pueden oponerse a los usos o
utilizaciones que realicen terceros sin su consentimiento. El registrar la marca por parte de
los grupos o comunidades puede conferirles mayor valor a sus productos pues aumenta el
reconocimiento entre los consumidores de los auténticos productos indigenas y obtener
beneficios econdmicos. Esta opcion se puede identificar en las legislaciones si permiten dar
cabida al registro de estas marcas y a partir de los derechos reconocidos a sus titulares ante
terceros.

Resulta importante senalar que, en el caso del empleo de marcas para proteger de

manera indirecta conocimientos tradicionales, resultan convenientes, el empleo de dos tipos
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de marcas, que por su caracteristica de que son signos destinados a una pluralidad de
sujetos (Ruiz Muiloz, 2017, p. 625) suelen ser utilizadas por las comunidades, en este caso
la marca colectiva y la marca de certificacién como tipos de marcas comerciales.

En el caso de las colectivas, estas se caracterizan por indicar el origen empresarial o
de facturacion de sus productos o servicios, pero no de una empresa determinada sino de
una organizacion u asociacion conformada por otras empresas. En el caso de las de
certificacion o “garantia” tienen como finalidad indicar la calidad de los productos o
servicios marcados para un conjunto de empresas sin perjuicio de otras facultades (Ruiz
Muiioz, 2017 p.625).

Se ha considerado que el registro de marcas, en su variante colectiva o de
certificacion, pueden contribuir a la proteccion y promocion de los conocimientos
tradicionales de las comunidades o grupos, sobre todo a;

“ - conservar la propiedad y el control de sus nombres, signos y simbolos

indigenas;

- promover y diversificar sus conocimientos tradicionales. y expresiones culturales
tradicionales;

- mantener la integridad de sus conocimientos tradicionales. y expresiones culturales
tradicionales;

- mejorar su situacion econdmica y garantizar que obtendrdn una participacion justa
y equitativa de los beneficios, y

- aumentar la concienciacion publica y maximizar la certidumbre del consumidor
sobre la autenticidad y calidad de los productos o servicios comercializados bajo

la marca” (OMPI, 2023, p.16).
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Derechos reconocidos a los titulares de marcas sobre sus conocimientos tradicionales

Los derechos sobre la marca se pueden disfrutar de manera indefinida, pues por espacio de
10 afios las legislaciones suelen establecer el periodo de renovacion para mantenerlos,
unido a la condicién de la explotacion en el mercado. La duracién indefinida coincide con
las pretensiones de los portadores de los conocimientos tradicionales pues las comunidades
quieren mantener el control o monopolio de sus facultades de disposicion sobre los
conocimientos y sus usos frente a terceros. En ese sentido, constituye otra razon para que
les resulte atractiva este tipo de proteccion dentro el sistema de propiedad intelectual,

especificamente la propiedad industrial.

Como refiere Ruiz Mufioz (2017) los derechos del titular son “en principio, los de un
derecho de propiedad, el derecho a usar, a disfrutar, y disponer del bien y la facultad de
oponerse a que otros lo puedan usar o disponer sin su consentimiento” (Ruiz Muioz, 2017,
p. 563). De esta forma se garantiza que las marcas puedan cumplir su fin, que es el de
identificar y distinguir los productos y servicios en el mercado, asociados a su titular o
productor, asi como aportar transparencia en el mercado, pues queda claro quién es el
titular y su asociacién a productos y servicios. Estos elementos son importantes para las
comunidades a la hora de intentar establecer la proteccion positiva sobre los conocimientos
tradicionales pues al reconocérsele los derechos sobre el signo distintivo que representa los
conocimientos tradicionales de la comunidad, pueden impedir los usos que realicen terceros
sin su consentimiento, y al mismo tiempo, licenciar o autorizar aquellos que cumplan con
sus condiciones o intereses y que sean respetuosos con estos conocimientos. De esta forma

pueden recibir ingresos a partir de los usos controlados, en funcién de los derechos
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transferidos a terceros que realicen. Las leyes nacionales suelen establecer de manera
expresa el conjunto de derechos de explotacidn, o facultades que se les reconoce a los

titulares a partir del registro de los signos ante terceros.

Prohibiciones al registro de marcas

Las prohibiciones al registro de marcas son las causales que establece la ley de
imposibilidad de registrar aquellos signos que se pretenden presentar a solicitud de registro
y que, al examinarse esta, se incurriera en las circunstancias establecidas en la norma, se
podra denegar el registro del signo que se pretende registrar. Por lo general aparecen en la
normativa en forma de prohibiciones absolutas y relativas. Las absolutas se refieren a
marcas que no pueden ser registradas en ningun caso por cuestiones de interés general y las
relativas, se refieren a signos que en principio suelen ser admitidos a registro, pero luego
entran en conflicto con otros derechos previamente reconocidos (como el caso de marcas
anteriores, derechos de autor y otros), por lo que se esté en este segundo caso ante una
razon de interés privado (Ruiz Mufioz, 2017, p. 510).

En el caso de las prohibiciones al registro, en aquellas legislaciones donde se
establezcan estas por razon de afectar de manera ofensiva a las comunidades o por el hecho
de resultar o contener un signo o simbolo indigena o comunitario, encuadra dentro de la
proteccion preventiva de los conocimientos tradicionales en la legislacion marcaria a modo
de una prohibicién.

La Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial 14 de septiembre de
2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) las regula en su articulo 135y 136 para
los paises miembros. En el caso de las absolutas se encuentran:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

33



b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en
formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del

servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o
técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de

produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el nombre genérico o técnico
del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comiin o usual del

producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma especifica;

1) puedan engaiiar a los medios comerciales o al ptblico, en particular sobre la procedencia
geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacién de origen protegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de
confusién o de asociacién con la denominacién; o implicase un aprovechamiento injusto
de su notoriedad; (...)

p) sean contrarios a la ley, a 1a moral, al orden publico o a las buenas costumbres;” (art. 135

Decision 486 de 1a CAN, 2000).
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Como se constata, las prohibiciones van desde signos que no posean fuerza
distintiva, o que sean genéricos o describan el género o la calidad de productos, o que
generen actos de competencia desleal y afecten derechos de terceros, como la confusion, el
engafio o la imitacion, asi como aquellos que sean contrarios a la moral y las costumbres en
general. Mds adelante, en el articulo 136 se establece:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(..) g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresién de su
cultura o préctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con
su consentimiento expreso;” (apartado g, art. 136 Decision 486 de la CAN, 2000).

Como se regula, queda claro que siempre que se presente a registro una marca que
consista en el nombre de una comunidad indigena, afroamericana o local, asi como
palabras, letras y signos quedara prohibido ese registro si es presentado por una persona
ajena a la comunidad sin su consentimiento. Por ende, sélo con el consentimiento expreso
de la comunidad a la que pertenece ese signo se podra realizar el correspondiente registro
marcario. Constituye una prohibicion relativa y que a su vez resulta en proteccion
preventiva de los conocimientos tradicionales.

2.3. La regulacion juridica de la proteccion de conocimientos tradicionales en

las legislaciones sobre marcas comerciales de América Latina (Bolivia,
Chile, Venezuela, Panama y Ecuador
En el presente apartado se estudia la regulacién de la proteccion que puede ofrecer a

los conocimientos tradicionales la normativa de marcas en los paises de Bolivia, Chile,
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Venezuela, Panamé y Ecuador. Este andlisis de realiza teniendo en cuenta las instituciones
juridicas de derechos reconocidos a los titulares de marcas y las prohibiciones al registro,
por constituir las que permiten establecer este tipo de proteccidn, y cuya revision permite
comprender el alcance de la legislacion y su vinculacién a la proteccién preventiva o
positiva en cada caso. De ser necesario, se analizard legislacion especial sobre
conocimientos tradicionales en base a un sistema sui géneris sobre la base de derechos
colectivos de propiedad intelectual de estar regulado en cada pais.

La Ley establece proteccion a las marcas de colectiva en su articulo 23 Bis A y de
certificacion en su articulo 23 Bis B.

Ley de 15 de enero de 1918 sobre marcas de Bolivia

En Bolivia en materia de marcas, estd en vigor esta Ley de 1918. En cuanto a los
derechos que reconoce, se encuentra su articulo 4:

“Articulo 4°.— Todo individuo o sociedad que haya adoptado una marca, tendra

derecho a su empleo exclusivo, mediante el registro de la misma, en la forma establecida

por la presente ley”.

Como se aprecia, este dispone la exclusividad del uso de la marca a su titular por el
registro y no ofrece mayores detalles sobre las facultades asociadas al mismo. En cuanto a
las prohibiciones al registro, su articulo 2, establece prohibiciones absolutas pero ninguna
vinculada al registro de signos asociados con conocimientos tradicionales.

Resulta importante sefalar que Bolivia es uno de los paises miembros de la
Comunidad Andina de Naciones por lo que se aplica la Decisién 486 de esta organizacion
como fuero interno. En ese sentido, quedan aplicados los derechos reconocidos a los
titulares de marcas en aquella, en sus articulos 155y 156:

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a

36



cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a)

b)

d)

e)

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan
o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de
asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumird que existe riesgo de confusion;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular
del registro un dafio econdmico o comercial injusto por razén de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida,
aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento

injusto de su prestigio.
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Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituirdn uso
de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
¢) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacién
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”
(Articulo 155 y 156, Decisién 486 CAN, 2000).

A partir de lo anterior, se precisa como, en Bolivia los titulares de derechos sobre
las marcas poseen una amplia gama de facultades respecto al uso y su autorizacion. Al
aplicarse también las prohibiciones contenidas en la Decision 486, que como se ha
analizado antes, aparecen en los articulos 135 y 136, queda claro entonces que en materia
de proteccion por la via de las marcas a los conocimientos tradicionales, la legislacion
boliviana, ofrece la posibilidad de protegerlos de manera preventiva ante usos que no
cuenten con la autorizacion de las comunidades, por lo que tienen la facultad de impedir
cualquier uso no autorizado que entrafie una actividad de las descritas en los derechos
reconocidos. Queda prohibido el registro por terceros de marcas que “consistan en el
nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las
palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la
forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura o practica” (apartado g
art. 136 Decision 486 CAN, 2000) y solo se permitird el registro de estas, si cuenta con el

consentimiento de estas comunidades.
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La Decisién 486 contempla las marcas colectivas en sus normas, articulo 180 y

siguientes, asi como las de certificacion en su articulo 185 y siguientes.

Ley N° 19.039 de Chile, de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial
(Ley consolidada aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que

incorpora modificaciones por la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021).

Al consultar la Ley chilena, se percibe como en esta se reconocen los derechos en el
articulo 19 en sus apartados bis D y bis E:

“Articulo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de
utilizarla en el tréfico econdémico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos
o servicios comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrd impedir que cualquier tercero, sin
su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares
para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido
el registro, y a condicién de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusion.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos o
servicios idénticos, se presumird que existe confusion.

Articulo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular
para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legitimamente comercializados
en cualquier pafs con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirdn de modo alguno
el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su
nombre o0 seudénimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese
nombre se use de manera que induzca a error o confusién al publico consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geograficos o

indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia,
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destinacién, peso, valor, calidad, caracteristicas u otros términos descriptivos de productos o
servicios, no podran impedir la utilizacién de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen
precisamente para identificar o informar el origen geografico, el género, naturaleza, variedad,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacion, peso, valor, calidad u otra caracteristica descriptiva
para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusion al publico consumidor”.
(Ley N° 19.039 de Chile, de 2006)

Estos articulos, referidos a los derechos concedidos muestran las facultades y actos
que los titulares pueden impedir, que van desde los usos sin consentimiento en la
comercializacion a actos de competencia desleal asociados al uso de signos distintivos
relacionados a los suyos.

En el caso de las prohibiciones, la Ley chilena en su articulo 20 establece las
prohibiciones pero no dispone prohibicién alguna especifica relacionada con algtn uso de
signo asociado a conocimientos tradicionales o a sus comunidades. No obstante, en su
articulo 3 establece lo siguiente:

“Articulo 3°.- La tramitacion de las solicitudes, el otorgamiento de los titulos y
demads servicios relativos a la propiedad industrial competen al Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, INAPI, en adelante Instituto.

Las solicitudes podran presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la proteccion conferida por los derechos de propiedad
industrial que aqui se regulan, se concedera salvaguardando y respetando tanto el
patrimonio bioldgico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El
otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos

protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio
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o de dichos conocimientos, estard supeditado a que ese material haya sido adquirido de
conformidad con el ordenamiento juridico vigente”

Lo anterior, introduce la posibilidad de rechazo de la solicitud, en caso de que se
presentara alguna marca o signo distintivo asociado a comunidades y grupos indigenas en
cuanto a sus conocimientos tradicionales, y la oficina considerara que el solicitante no
posee la titularidad o el consentimiento debido. Esto se aprecia también en el hecho de que
existe legislacion precedente sobre el tema como la Ley 21151 de 8 de abril de 2019 que
otorga al pueblo tribal afrodescendiente su reconocimiento identitario sobre sus
conocimientos tradicionales en el articulo 3 de dicha Ley (Ley 21151 Chile, 2019), por solo
citar un ejemplo. En cuyo caso, de presentarse alguna solicitud de marcas sin cumplir lo
que establece legislacion nacional sobre las comunidades indigenas y el patrimonio cultural
en base a sus comunidades podria rechazarse esa solicitud en base al articulo 3 de la Ley de
propiedad industrial chilena.

A modo de conclusion se podria afirmar que en el caso chileno la normativa de
marcas establece una proteccion positiva sobre conocimientos tradicionales en base a que
cualquier comunidad puede solicitar el registro de marcas asociadas a su conocimientos
tradicionales pues la Ley lo permite y s6lo podria prohibir algiin registro, si la oficina
considera que la solicitud del tercero vulnera derechos u otras normas sobre estas
comunidades, lo cual no queda bien expresado, o al menos de manera directa en la
normativa de marcas.

Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1956

En el caso de Venezuela, la Ley s6lo reconoce la posibilidad de las personas de
solicitar registro marcario y con este obtener derechos sobre el signo distintivo en su

articulo 3. En cuanto a prohibiciones, comprendidas en los articulos 33 y 34, no se
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contempla prohibicién alguna, entre las absolutas y relativas, asociada al empleo de signos
de las comunidades indigenas o tradicionales venezolanas, en cuyo caso, es una legislacion
con tipo de proteccidn positiva en cuanto a los conocimientos tradicionales, al quedar
abierta al registro que puedan realizar estas comunidades sobre sus conocimientos
tradicionales. Esta Ley no regula de manera expresa marcas colectivas o de certificacion.

Se ha documentado el registro de marcas en Venezuela de comunidades indigenas
como el caso de la Federacion de Indigenas del Estado Bolivar (FIEB) registr6 la marca
FIEB y la de Auténtico Pemon, las cuales son consideradas por OMPI como marca
colectiva y de certificacion respectivamente:

“La marca colectiva FIEB distingue los productos y servicios producidos u ofertados
individualmente por indigenas, por asociaciones indigenas o por centros de produccién indigenas
afiliados a la FIEB de las iniciativas no indigenas. Es una demostracién del vinculo material y
espiritual entre los productos o servicios producidos u ofrecidos por el pueblo indigena del Estado
Bolivar y el hébitat y la cultura en los que han vivido desde tiempos ancestrales. Ademds, informa a
los consumidores de los productos y servicios ofrecidos por las comunidades indigenas en el estado
Bolivar.

Por su parte, Auténtico Pemon es un sistema de certificacién creado con la participacion de
comunidades locales para certificar y promover la artesania indigena, los artesanos indigenas y, en
términos mds generales, la cultura pemoén. Incluye la marca de certificacion, la marca colectiva y la
marca de comerciante certificado Auténtico Pemon” (OMPI, 2023, p.19).

Ley No. 35 de Panama, de 10 de mayo de 1996 por la cual se dictan

disposiciones sobre la propiedad industrial, reformada por la Ley No. 61 de 5§

de octubre de 2012.
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En cuanto a Panama, la legislacion panameiia, en este caso la Ley No. 35,
reformada en 2012 establece como derechos:

“Articulo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros
realicen, sin su autorizacion, cualquiera de los actos siguientes:
1.Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros medios
similares de identificacion, empaquetado o acondicionamiento, que ostenten la marca o un
signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales medios estdn destinados a usarse
con relacidn a los productos o servicios para los cuales estd registrada la marca, o productos
0 servicios conexos, asi como vender u ofrecer en venta esos medios;
2.Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo idéntico o
que se le asemeje, al punto de inducir al publico a error sobre productos para los cuales esta
registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o acondicionamiento de tales
productos; sobre productos que han sido elaborados, modificados o tratados mediante
servicios para los cuales estd registrada la marca, o sobre articulos que se emplean para
proporcionar tales servicios al ptblico;
3.Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar los
mismos productos o servicios para los cuales estd registrada la marca, o para productos
relacionados con estos;
4.Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar
productos o servicios distintos de aquellos para los cuales estd registrada la marca, cuando
el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese causar confusién o un
riesgo de asociacion con la marca registrada, se presumiré la probabilidad de confusién si el
signo es idéntico, incluyendo si fuese el caso una indicacién geografica, para mercancias o
servicios idénticos;
5.Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa o

notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al
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propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza
distintiva o el valor comercial de la marca;
6.Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparacién con otra marca
cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propdsito de diluir o
destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una marca, causando con ello un
perjuicio a su propietario;
7.Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, direccién de correo electrénico,
nombre o designacién en medios electrénicos u otros similares empleados en los medios de
comunicacién electrénica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relacién a
los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, o productos o servicios
conexos” (Art. 100, Ley No. 35 de Panamd de 1996, reforma 2012)
Se aprecia asi, la estructura de derechos en las facultades de impedir usos por parte de
terceros que no cuentan con la autorizacién o consentimiento de sus titulares, similar a las
otras normas del drea. En materia de prohibiciones, por otra parte, establece en su articulo
91, apartado 18, que:

“Articulo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:

(...)18. Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indigenas,
religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar
productos, productos ya terminados o servicios, asi como los que constituyen la
expresion de su culto o costumbre, idiosincrasia o practica religiosa, salvo que la
solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o
asociaciones contempladas en este numeral” (apartado 18, art. 91, Ley No. 35 de Panama de
1996, reforma 2012).

Con ello, queda establecida la proteccion preventiva en materia de marcas para los

conocimientos tradicionales de los grupos y colectivos indigenas panamefios. Resulta
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significativo el hecho de que Panama posee la Ley No. 20 de 26 de junio de 2000 sobre el
régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos
indigenas para la proteccion y defensa de su identidad cultural y de sus conocimientos
tradicionales.

La Ley panameia tutela en su Capitulo III las marcas colectivas y de garantia
(certificacion) en el articulo 113 y siguientes.

El sistema de proteccion reconocido en esta Ley ha servido como uno de los
ejemplos que ha estudiado la OMPI a través de su CIG desde el 2000, sobre la base del
reconocimiento de derechos colectivos de propiedad intelectual a partir del registro de “(...)
objetos susceptibles de proteccion que pueden ser registrados, conforme lo determina esta
Ley, a fin de proteger su originalidad y autenticidad” (art. 6, Ley No. 20, 2000, Panama).
Este sistema en base a normas sui generis de propiedad intelectual constituye otra de las
vias de proteccion de conocimientos tradicionales en el contexto panamefio por lo que la
legislacion nacional panamefia posee la proteccion preventiva indirecta por el sistema de
marcas para los conocimientos tradicionales y ademas la via directa del reconocimiento de
derechos colectivos sobre sus conocimientos tradicionales a las comunidades indigenas en
materia de propiedad intelectual.

Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion (COESCCI) de 2016.

En Ecuador, este Cddigo, agrupa de manera significativa las normas del sistema
cléasico de propiedad intelectual con otras, acorde a preocupaciones actuales de la materia y
donde se incluyen los derechos colectivos de propiedad intelectual sobre conocimientos
tradicionales. No obstante, al analizar las normas sobre marcas contenidas en el Cédigo, en

materia de derechos, el COESCCI, realiza casi una reproduccion literal de las normas de la
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Decision 486 respecto a las facultades reconocidas en los articulos 155 y 156, en este caso,
en sus articulos 364, 367, 368, 369 y 370. En cuanto a las prohibiciones, el articulo 361
establece lo siguiente:

Art. 361.- Prohibiciones Relativas. - Tampoco podrdn registrarse como marca los signos
que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

“(...) 8. Consistan en el nombre de los pueblos, nacionalidades y comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados
para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de
su cultura o préctica o el nombre de sus conocimientos tradicionales, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso” (Art. 361.8 COESCCI, 2016)

Visto asi, el sistema de proteccion del COESCCI en cuanto a marcas se decanta
sobre la proteccion preventiva en materia de marcas al regular dentro de las prohibiciones
al registro la solicitud de marca por terceros sin el consentimiento de las comunidades
cuando se trata de signos asociados a sus conocimientos tradicionales. S6lo permitiéndolo
bajo la posibilidad de contar con el consentimiento de estas.

El COESCCI, reconoce la proteccion de las marcas colectivas en su Capitulo VIII,
articulo 401 y siguientes y la marca de certificacion en su Capitulo IX De las Marcas de
certificacion, articulo 406 y siguientes.

El Coédigo posee el Titulo VI De Los Conocimientos Tradicionales, donde en su
articulo 511 establece su definicion de conocimientos tradicionales amplia, en la que
incluye tanto los conocimientos tradicionales especificos como las expresiones culturales
tradicionales:

(...) Art. 511.- Conocimientos tradicionales. - Son todos aquellos conocimientos colectivos,

tales como practicas, métodos, experiencias, capacidades, signos y simbolos propios de pueblos,

46



nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados,
actualizados y transmitidos de generacion en generacion. Son conocimientos tradicionales, entre
otros, los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y
las expresiones culturales tradicionales. Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a
aspectos ecoldgicos, climdticos, agricolas, medicinales, artisticos, artesanales, pesqueros, de caza,
entre otros, mismos que han sido desarrollados a partir de la estrecha relacién de los seres humanos
con el territorio y la naturaleza (..).

Este Titulo establece un sistema de proteccion de conocimientos tradicionales sui
generis diferente del cldsico de propiedad intelectual que el propio Cddigo reconoce, en
este caso sobre derechos colectivos, lo que no entra en contradiccion con que las
comunidades, por ejemplo, en el caso de las marcas, opten por aquel, tal cual establecen sus
normas. El sistema de derechos colectivos reconocidos se garantiza, en virtud del articulo
522, sin necesidad de registro y en he se sentido, se dispone:

“Art. 522.- Forma de Proteccién. - Se garantiza la proteccion efectiva y positiva de los
conocimientos tradicionales contra el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no
autorizados, expresada en los mecanismos de prevencién, monitoreo y sancién que se generen en el
reglamento que se expedird para el efecto. El reconocimiento de los derechos colectivos de los
legitimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales no esta sujeto a formalidad o registro
alguno para efectos de garantizar su proteccion, vigencia y ejercicio, ya que éste radica en la
legitimidad del &mbito comunitario” (art. 522, COESCCI, 2016).

Lo cierto es que muchas comunidades contintian optando por el registro de marcas
en virtud del sistema clasico que ofrece el COESCCI, pues no son pocos los desafios que se
sefalan a nivel nacional en su observancia y ejercicio:

“La proteccion de conocimientos tradicionales en Ecuador tiene en general ante

si, entre sus desafios: La sensibilizacion entre las comunidades portadoras; los organismos
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relacionados con su proteccion y gestion; y el resto de la sociedad ecuatoriana acerca de su
identificacién, promocidn, importancia, gestion, amenazas, usos y apropiaciones ilegitimas
por parte de terceros ajenos a las comunidades. Asimismo, la necesidad de regulacién en
sede penal para evitar la apropiacion ilicita y la pirateria de estos” (Pérez Pefia y Castro
Quisphi, 2023, p. 274).

Entre los ejemplos nacionales se encuentran en Ecuador, el registro de las marcas de
Vispu (Vistete Puruwd), dedicada a la elaboracién de atuendos o vestimentas con
simbologias que identifican a la indumentaria del pueblo Puruwdy la marca Mushuc Runa,
dedicada a la intermediacion financiera. Ambas son representantes de las culturas indigenas
de las provincias de Chimborazo y Tungurahua, respectivamente (Pérez Pefia, 2021, p. 18).
De igual forma, la marca Noaike de artesanias de la nacionalidad A’i Kofan (Narvaez C.,

2015).
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CAPITULO III
3 Metodologia.

La metodologia que se ha empleado en la investigacion parte de la combinacién de
métodos de las Ciencias Sociales, con métodos de las Ciencias Juridicas, partir de la
consideracién de que se ha disefiado una investigacion con enfoque cualitativo (Herndndez
-Sampieri, Fernandez , & Baptista, 2010) donde no se realiza una planificacion a detalle
donde se utilicen estadisticas sino las circunstancias del 4mbito investigado.

3.1 Método de la investigacion

Respecto a los métodos de las Ciencias Sociales se han empleado la combinacion de
los métodos de andlisis y sintesis (Calduch, 2014). Ene se sentido, el de andlisis o analitico
utiliza “la descripcion general de una realidad para realizar la distincion, conocimiento y
clasificacion de sus elementos esenciales y las relaciones que mantienen entre si” (Calduch,
2014, p.30), por lo que permite el anélisis detallado acerca de los elementos importantes del
objeto de estudio, y el de sintesis:

“lograr una reconstruccion simplificada de una realidad, es decir un modelo teérico,
lo que supone descartar todos aquellos elementos y relaciones que no resultan
imprescindibles para un conocimiento suficiente del conjunto de esa realidad” (Calduch,
2014, p.31)

Lo anterior, permite simplificar, en el sintético, los elementos indispensables y
relevantes a analizar, relacionados con el objeto de estudio en el proceso de la

investigacion.
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Se emplea también la combinacién del historico y el 16gico, en ese caso, el histérico
estudia la trayectoria histdrica de los acontecimientos o fenémenos y el ldgico “investiga
las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los fenomenos” (Lissabet Rivero,
2017, p.4). Ambos se complementan en el desarrollo de este trabajo, en tanto, se analiza la
trayectoria del objeto de investigacidn y su expresion e influencia en la doctrina y en la
normativa, con su condicionamiento multicausal y que conduce a la 16gica evolutiva de la
materia estudiada para lograr comprenderla integralmente.

Los métodos que se utilizan en relacion con las Ciencias Juridicas son el exegético,
el hermenéutico y el juridico comparado. El exegético constituye un método juridico que se
basa en la interpretacion de las normas y lo que el legislador ha dispuesto en ellas, se trata de
ofrecer explicaciones conceptuales formales a partir de ello (Sanchez Vazquez, 2019, p. 12).
El hermenéutico (Hernandez Manriquez, 2019), por otra parte, no soélo incluye la
interpretacion de la norma a partir del texto legal para comprender su alcance sino que utiliza
en su interpretacion la conducta de los hombres, los fines y los valores del Derecho a partir
del contexto especifico de su aplicacion (Herndndez Manriquez, 2019, p. 48), lo que incide
en la determinacion de sus sentido aplicativo y su comprension, lo que resulta importante
para este trabajo para establecer una comprension integral de las normas, la jurisprudencia y
las fuentes que se estudian en su relacion con el fendmeno analizado. Por ultimo, y no menos
importante, el método juridico comparado, resulta de vital importancia para esta
investigacion, pues permitird analizar las semejanzas y diferencias de las diferentes
legislaciones que se han escogido como muestra para ser analizadas en la regulacion de la
proteccién mediante marcas de los conocimientos tradicionales a partir de las opciones

reconocidas en los diferentes paises. Este método como plantea Herrera Bravo (2021):
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“resulta de gran utilidad, pues cumple la funcién instrumental de acceder al
conocimiento a través del espacio, permitiendo comprender nuestro propio ordenamiento en
comparacion con otros. Ademads, nos proporciona un instrumento que nos posibilita el
acercamiento al «vocabulario juridico» de los diferentes estados, constituyendo un lenguaje
juridico comun, con el objetivo de elaborar una normativa lo mas uniforme posible” (Herrera
Bravo, 2021, p.540).

3.2 Tipo de investigacion

La investigacion en este caso constituye de tipo tedrico juridica (Garcia Ferndndez,
2015, p.34) que se caracteriza por realizar un andlisis de la doctrina y los fundamentos tedrico
juridicos y normativos en relacion con el objeto de estudio analizado para arribar a

conclusiones y recomendaciones.

3.3 Técnicas e instrumentos de investigacion

Los métodos se complementan con las técnicas, como forma para particularizar la
forma del desarrollo de la investigacion. En este caso, se ha optado por emplear la revision
documental y de bibliografia (Sdnchez Bracho, Fernandez y Diaz, 2021) valorando los datos
y los elementos cualitativos asociados al objeto de estudio. A partir de ello, se analiza la
bibliografia, los instrumentos juridicos internacionales y las leyes nacionales, asi como
documentos, informes y escritos técnico juridicos.

3.4 Criterio de inclusion y criterio de exclusion

Criterios de inclusion

Contexto geografico: Se han analizado, doctrina y las leyes correspondientes a marcas
y conocimientos tradicionales de varios paises latinoamericanos, en este caso, Bolivia, Chile,

Panamd, Venezuela y Ecuador.
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Criterio de exclusion: Se ha optado por dejar fuera legislaciones nacionales de
paises que, aunque conforman la regién latinoamericana presentan una legislacion similar a
la de la muestra seleccionada resaltando esta por su cardcter representativo.

3.5 Poblacion y muestra

La muestra seleccionada para el estudio comparado es la correspondiente a la
representacion latinoamericana de estos paises en el entramado juridico regional de la materia
analizada. A saber: Bolivia, Chile, Panamd, Venezuela y Ecuador.

3.6 Localizacion geografica del estudio

Concierne al &mbito de los territorios a los que se les aplica la legislacion

estudiada, en ese caso: Bolivia, Chile, Panamd, Venezuela y Ecuador.
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CAPITULO IV
4 Resultados y Discusion
En este Capitulo se presentan los resultados obtenidos en cuanto a los fundamentos
tedrico normativos de la proteccion de los conocimientos tradicionales por el Derecho
Marcario. De igual forma, se presentan los correspondientes al andlisis juridico comparado
entre las legislaciones de marcas de los paises latinoamericanos seleccionados (Bolivia,
Chile, Venezuela, Panama y Ecuador respecto al tipo de proteccion a partir de los derechos

y las prohibiciones al registro de marcas.

4.1 Resultados tedricos y su discusion

Desde el punto de vista de los antecedentes de la proteccion juridica de los
conocimientos tradicionales por el Derecho marcario diversos autores como Pérez Pefia
(2021) y la propia OMPI, reconocen que:

- En el dmbito juridico, ha habido un creciente interés en la proteccion de los
conocimientos tradicionales y expresiones culturales, también conocido como
folklore, a nivel internacional, especialmente desde la década de 1970. En
reuniones de organizaciones internacionales, se han presentado denuncias sobre
el uso no autorizado de estos conocimientos y expresiones por personas ajenas a
las comunidades que los poseen (Pérez Pefia, 2023, p. 263).

- Desde los afios 70, Bolivia solicité la adicién de un Protocolo a la Convencién
Universal de Derecho de Autor de 1952 para proteger el folklore. Se han
desarrollado a través de los afos diversos instrumentos juridicos internacionales
para la proteccion de estos conocimientos, como la Ley Tipo de Tinez sobre

Derecho de Autor para Paises en Desarrollo de 1976 y las Disposiciones Tipo
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OMPI UNESCO de 1982 que establecen normas sui generis sobre derechos
colectivos.

En algunos paises, la legislacion de propiedad intelectual se ha utilizado para
proteger los conocimientos tradicionales a través de la regulacién de su uso no
autorizado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Marcas de 1946 prohibe
el registro de marcas que sugieran falsamente una conexién con tribus
indigenas. En Nueva Zelanda, la Ley de Marcas permite denegar el registro de
una marca que pueda ofender a una parte importante de la comunidad,
incluyendo a los maories.

La Comunidad Andina de Naciones a través de su Decisién 486 del afio 2000,
también prohibe el registro de marcas que utilicen el nombre de comunidades
indigenas o expresiones de su cultura, a menos que la solicitud sea presentada

por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

En relacién con los fundamentos juridicos de la proteccion de los conocimientos

tradicionales por las marcas:

Se reconoce por parte de la doctrina que el legado cultural de los paises
atraviesa por la proteccion de varios instrumentos juridicos con diferentes tipos
de normas que conceptualizan la materia a proteger. Se reconocen términos
como folklore, expresiones del folklore, cultura popular tradicional, expresiones
culturales tradicionales, conocimientos ancestrales y conocimientos
tradicionales, utilizados en el &mbito del derecho de propiedad intelectual. Estas
normas de proteccion pueden estar relacionadas con derechos de autor,
propiedad industrial o sistemas sui generis que reconocen derechos colectivos de

propiedad intelectual para comunidades y grupos. Entre las definiciones
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importantes a considerar asociadas a la proteccion de las marcas y los
conocimientos tradicionales, se seflalan la de Derecho Marcario de Vera
Castellanos (2017), para quien es: “el conjunto de normas legales de caracter
positivo y adjetivo que regulan la creacion, registro, proteccion y desaparicion
de los signos distintivos, entendiendo, en sentido lato, el signo distintivo, como
toda grafia, dibujo, expresion o conjunto de aquellos, destinados a la proteccién
e identificacion de productos y/o servicios en el mercado (Vera Castellanos,
2017, p.13). Se reconoce que la definicion de marcas que plantean autores como
Robleto, C. & Hermida (2018) en coincidencia con la del COESCCI en Ecuador
abarca diversos signos distintivos utilizados para identificar productos y
servicios en el mercado, entre los que pueden encontrarse los signos o
simbologia y palabras de las comunidades indigenas o tradicionales sobre la
base de sus conocimientos tradicionales. Se han brindado diversas definiciones
de conocimientos tradicionales: utilizadas en la legislacion y la doctrina, como
las de los proyectos de disposiciones de la OMPI sobre conocimientos
tradicionales y expresiones culturales tradicionales, pero, en la actualidad, a
partir de 2019, se han incluido las primeras dentro de la definicion de
conocimientos tradicionales de la OMPI, resultando esta “como descripcién
amplia de la materia, incluye por lo general el patrimonio intelectual y el
patrimonio cultural inmaterial, las pricticas y los sistemas de conocimientos de
las comunidades tradicionales, particularmente de las comunidades indigenas y
locales (conocimientos tradicionales en sentido general o extenso). Dicho de
otra forma, los conocimientos tradicionales en sentido general se refieren al

contenido de los conocimientos propiamente dichos y a las expresiones
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culturales tradicionales, incluidos los signos y simbolos asociados a
conocimientos tradicionales (..) (OMPI, 2019, Documento:
WIPO/GRTKEF/IC/40/INF/7). En Latinoamérica se emplea también el término
conocimientos ancestrales.

En cuanto al tipo de proteccidn juridica que ofrece el Derecho de marcas a los

conocimientos tradicionales, se han encontrado como resultados los siguientes hallazgos:

- La proteccion se establece a través de la legislacion de marcas y se centra en
prevenir usos no autorizados que las comunidades consideren ofensivos o
denigrantes. Ademds, busca otorgar a las comunidades la titularidad de los
derechos sobre sus simbolos indigenas y controlar su uso, lo que puede generar
ingresos a través de la autorizacion o licenciamiento. Se distinguen dos enfoques
de proteccion: preventiva y positiva. La proteccion preventiva busca evitar que
terceros adquieran derechos de propiedad intelectual ilegitimos sobre los
conocimientos tradicionales, mientras que la proteccion positiva incluye la
explotacion activa de estos conocimientos por parte de la comunidad de origen.
La preventiva parece regulada en las leyes en las prohibiciones al registro de
manera que sea necesario el consentimiento de los grupos o comunidades para
que un tercero pueda registrar una marca. Por otra parte, la positiva va a
identificarse cuando la ley no establece prohibiciones y permite que las
comunidades puedan registrar sus signos autéctonos 0 comunitarios como
marcas. La proteccidn positiva se relaciona con los derechos otorgados a los
titulares de las marcas una vez que se registran, permitiéndoles oponerse a los
usos no autorizados y obtener beneficios econdmicos. Se promueve la

conservacion de la propiedad y el control de los simbolos indigenas, la

56



diversificacion de los conocimientos tradicionales y la mejora de la situacion
econdmica de las comunidades. Se han utilizado marcas colectivas y de
certificacién, que indican el origen empresarial de productos o servicios y su
calidad, respectivamente. Estos tipos de proteccion han sido descritos en los
estudios que ha realizado la OMPI en afios recientes.
En el caso de los derechos reconocidos a los titulares de marcas sobre conocimientos
tradicionales:

- Como seifiala Ruiz Munoz (2017), los derechos del titular de una marca se
asemejan a los de un derecho de propiedad, incluyendo el derecho a usar,
disfrutar y disponer de la marca, asi como la facultad de oponerse a que otros la
utilicen o dispongan de ella sin su consentimiento. No obstante, en cuanto a los
derechos sobre marcas de conocimientos tradicionales, al reconocerles derechos
sobre el signo distintivo que representa estos conocimientos, las comunidades
pueden prevenir usos no autorizados por terceros y, al mismo tiempo, otorgar
licencias o autorizar aquellos usos que cumplan con sus condiciones € intereses,
siempre que sean respetuosos con sus conocimientos. De esta manera, pueden
generar ingresos a través de los usos controlados, basados en los derechos
transferidos a terceros que realicen dichos usos. Las leyes nacionales
generalmente especifican explicitamente el conjunto de derechos de explotacion
o facultades que se les otorgan a los titulares de marcas registradas en relacion
con terceros

Sobre las prohibiciones al registro de marcas desde el punto de vista tedrico se ha

delimitado que:
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- Las prohibiciones al registro de marcas son causales establecidas por la ley que
impiden registrar signos que incumplan ciertas condiciones. Estas prohibiciones
pueden ser absolutas o relativas. Las prohibiciones absolutas se refieren a signos
que en ninguln caso pueden ser registrados por razones de interés general,
mientras que las prohibiciones relativas se refieren a signos que inicialmente son
admisibles, pero entran en conflicto con otros derechos ya reconocidos. Las
prohibiciones al registro se enmarcan en la proteccion preventiva de los
conocimientos tradicionales en la legislacion de marcas. En la Decision 486 del
Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), se regulan estas prohibiciones s6lo permitiendo el registro a

quien posea el consentimiento de las comunidades.

4.2 Resultados y discusion del estudio comparado de legislacion en América
Latina.

Al analizar de manera comparada las legislaciones de Bolivia, Chile, Venezuela,
Panama y Ecuador en cuanto a su proteccion de las normas de marcas a los conocimientos
tradicionales, se han podido identificar semejanzas y diferencias entre todos estos
instrumentos de la region en su regulacién del objeto de estudio. En ese sentido se precisa
que todas las leyes estudiadas poseen como elemento homogéneo que admiten la
posibilidad de protecciéon de conocimientos tradicionales de manera indirecta por marcas si
los grupos portadores, comunidades o individuos indigenas, o de comunidades tradicionales
solicitan la proteccion de sus simbolos, signos, palabras, etc., que cumplan con los

requisitos establecidos en la norma.
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Bolivia y Ecuador poseen la semejanza de que ambos paises reflejan en su
legislacion las disposiciones de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones del
2000 sobre proteccion de la propiedad industrial, por lo que asumen la proteccién
preventiva, pues si bien reconocen derechos a los titulares de marcas sobre estas, en el
sentido de las facultades que le permiten impedir el uso no autorizado en el comercio por
terceros, coinciden en establecer la prohibicién al registro que regula la Decision 486 en su
articulo 136 g) mediante la cual se prohibe el registro por terceros de marcas que
“consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura
o practica” (apartado g art. 136 Decision 486 CAN, 2000) y s6lo permitiéndose el registro
de estas, si cuentan con el consentimiento de estas comunidades. Ambos paises coinciden
también en acoger la regulacion de marcas colectivas (art. 180) y de certificacion (art. 185)

de la Decision 486 en sus normas internas.

Por su parte, Chile y Venezuela se diferencian de Bolivia y Ecuador en que
coinciden entre ellas al reconocer derechos a los titulares sobre sus marcas en la facultad de
impedir el uso por parte de terceros en actos comerciales o actos de competencia desleal.
Ambos paises, disponen una proteccion positiva en sus legislaciones internas, pues no
regulan expresamente prohibiciones especificas sobre el registro de marcas que
comprendan signos o simbolos de grupos o comunidades indigenas o tradicionales, con
independencia de que la ley de Chile somete los derechos reconocidos al cumplimiento de

toda la legislacion nacional en el tema de patrimonio cultural. Ambos paises se diferencian
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en que Chile en su Ley No. 19.039 de 2006 reconoce expresamente la posibilidad de

registrar marcas colectivas y de certificacion y la Ley de Venezuela no lo regula.

Panama (art. 91 apartado 18) posee semejanza con Bolivia y Ecuador en cuanto a
los derechos que reconoce a sus titulares ante terceros sobre sus marcas y en cuanto al tipo
de proteccion que reconoce, es decir, la proteccion preventiva, al quedar incluida la
prohibicién de registro a terceros de marcas que incluyan signos de las comunidades y
grupos indigenas o tradicionales si esta solicitud se realizase sin el consentimiento de estas
comunidades. Asi como en el reconocimiento de proteccion a marcas colectivas y de
certificacion. No obstante, se diferencia de Bolivia en un elemento que coincide con
Ecuador también, y es que, tanto Panama como Ecuador, poseen normas que establecen la
posibilidad de proteccién de los conocimientos tradicionales por otra via distinta a la de
marcas, la de los derechos colectivos de propiedad intelectual sobre estos. En el caso de
Panamd, mediante la Ley No. 20 de 26 de junio del 2000 sobre el régimen especial de
propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indigenas para la
proteccion y defensa de su identidad cultural y de sus conocimientos tradicionales, que
instituye un sistema de registro de estos conocimientos a favor de las comunidades. En el
caso de Ecuador, el sistema de proteccidn sui generis de estos conocimientos estd regulado
en un Titulo aparte del Cédigo, el Titulo VI y a diferencia de Panamé no es necesario el

registro de estos conocimientos.

En el caso ecuatoriano, resulta importante sefialar que, si bien este sistema de
derechos colectivos reconoce directamente los derechos de propiedad intelectual a las
comunidades ante terceros, lo cierto es que hay ejemplos de comunidades que han decidido

optar por el sistema de proteccion de las marcas pues es el mds recurrente en el pais para el
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uso comercial de estos signos en sus actividades. Resulta loable sefialar como el estudio
comparado ha permitido sefialar que las comunidades poseen herramientas para registrar
como marcas sus conocimientos tradicionales en la region, lo que videncia la valia del

sistema clasico de propiedad intelectual para dar respuesta a necesidades actuales de estos

grupos.
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CAPITULO V
Conclusiones y Recomendaciones.
5.1 Conclusiones

A modo de conclusiones, respecto a los antecedentes sobre la proteccidn juridica del
Derecho marcario dentro de la propiedad intelectual, estos se remontan a los afios 70 pues a
partir de esa fecha es que ha habido un creciente interés en la proteccion de los
conocimientos tradicionales y expresiones culturales a nivel internacional, con denuncias
sobre el uso no autorizado de estos conocimientos y expresiones por personas ajenas a las
comunidades que los poseen, lo que generd que se crearan normas como la Ley Tipo de
Ttnez sobre Derecho de Autor para Paises en Desarrollo en 1976 y las Disposiciones Tipo
OMPI-UNESCO de 1982 y que las comunidades comenzaran a tutelar sus signos y
simbolos mediante las normas de marcas como los casos de los paises latinoamericanos en
virtud de la Decision 486 del afio 2000 de la CAN que prohibe el registro de marcas que
utilicen el nombre de comunidades indigenas o expresiones de su cultura, a menos que la
solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento.

En cuanto a los fundamentos tedrico juridicos de la proteccion de las marcas a los
conocimientos tradicionales, en cuanto a la definicion se ha asumido una genérica por la
OMPI, que incluye las expresiones culturales tradicionales y que se refiere al patrimonio
intelectual y el patrimonio cultural inmaterial, las practicas y los sistemas de conocimientos
de las comunidades tradicionales, particularmente de las comunidades indigenas y locales,
por lo que en cuanto al contenido, quedan incluidos los signos y simbolos asociados a
conocimientos tradicionales. En materia de proteccion de marcas, se reconoce la proteccion
preventiva y la positiva, la primera se refiere a prevenir usos ofensivos y engafiosos de

nombres, signos y simbolos indigenas, asi como a evitar su uso por terceros no autorizados.
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Esto se realiza en virtud del establecimiento de prohibiciones al registro por parte de
terceros sin consentimiento de las comunidades. La proteccion positiva implica permitir el
registro de nombres, signos o simbolos indigenas distintivos como marcas oficiales, lo que
otorga a las comunidades el derecho a oponerse a usos no autorizados. Este derecho se
incluye dentro de los reconocidos en las legislaciones a los titulares de marcas frente a
terceros.

En el Derecho comparado de América Latina, en particular las legislaciones de
Bolivia, Chile, Venezuela, Panamd y Ecuador en relacion con la proteccion de
conocimientos tradicionales a través de marcas, se han identificado similitudes y
diferencias. Todos estos paises comparten la caracteristica de permitir la proteccion
indirecta de conocimientos tradicionales mediante marcas. Bolivia y Ecuador se asemejan
en que sus legislaciones reflejan las disposiciones de la Decision 486 de 1a CAN al prohibir
el registro de marcas por terceros que incluyan signos relacionados con comunidades
indigenas, afroamericanas o locales, a menos que cuenten con el consentimiento de estas
comunidades y reconocen las marcas colectivas y de certificacion. Chile y Venezuela se
diferencian de las anteriores, en que estas coinciden en reconocer una proteccion positiva
en sus legislaciones, sin establecer prohibiciones especificas sobre el registro de marcas que
contengan conocimientos tradicionales. Chile reconoce las colectivas y de certificacion,
Venezuela no. Por su parte, Panamd, Bolivia y Ecuador son semejantes en establecer una
proteccidn preventiva y marcas colectivas y de certificacion. Tanto Panamé como Ecuador
coinciden en ofrecer un sistema sui generis aparte del de marcas, para proteger los
conocimientos tradicionales a través de derechos colectivos de propiedad intelectual. La

legislacion ecuatoriana sigue resultando atractiva en cuanto al registro de signos asociados
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a conocimientos tradicionales como marcas con independencia de la existencia del sistema

sui generis de derechos colectivos.
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5.2 Recomendaciones

Se recomienda a la Universidad la socializacién de los resultados de este estudio
entre los estudiantes de Derecho de pre y posgrado, asi como entre los operadores juridicos
que se relacionan en su ejercicio profesional con la actividad marcaria. De igual forma, con
las autoridades del SENADI y con las comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas,
afrodescendientes y montubio ecuatoriano y otras comunidades tradicionales, de manera
que contribuya al perfeccionamiento de practicas de gestion de derechos.

Se sugiere a SENADI desarrollar campafias de promocion entre las comunidades
acerca de las posibilidades que ofrece el sistema de marcas para la proteccion de los

conocimientos tradicionales.
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