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RESUMEN

En virtud de lo que sefialan los articulos 182, inciso primero, y 186, ambos
de la Constitucion de la Republica del Ecuador, se puede llegar a una sola
conclusién: Los administradores de justicia ya no conocen y resuelven asuntos
provenientes de todas las ramas del Derecho, sino que analizan y resuelven
asuntos que guardan estrecha relacién con una determinada area o rama de la
Ciencia Juridica, es decir, la potestad publica de administrar justicia es ejercida
por los jueces de una manera especializada. Asi, una vez que se transformoé a la
Corte Suprema de Justicia —hoy Corte Nacional de Justicia— de O6rgano
jurisdiccional de tercera y definitiva instancia en Tribunal de Casacion en todas
las materias, con el paso del tiempo se ha ido acentuando la idea de convertir a
todos los deméas drganos jurisdiccionales —particularmente los de segunda
instancia— en tribunales de justicia especializados. Desafortunadamente, esto no
se da en materia de controversias derivadas de la transgresion a los derechos de la
propiedad intelectual porque no existen jueces ni tribunales distritales de
propiedad intelectual; y mientras estos sigan sin ser creados, la competencia para
dirimir los conflictos relacionados con la aplicacion de la Ley de Propiedad
Intelectual la tendré el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. El
problema se da en el sentido de que el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo no fue creado para tratar areas de la competencia de la propiedad
intelectual —mas aun si el Derecho de Propiedad Intelectual no es una area que
pertenece al Derecho Publico, sino que es una area perteneciente al ambito del
Derecho Mercantil o del Derecho Privado—, sino para conocer y resolver asuntos
que miren aspectos derivados del Derecho Administrativo que es una rama del
Derecho Publico. Aun maés, se considera que sélo con la creacién de los juzgados
y tribunales distritales de propiedad intelectual, seran una feliz realidad en el
ejercicio de la potestad de administrar justicia la aplicacion de los principios
juridicos que inspiran al Derecho Procesal Ecuatoriano. Estos principios juridicos
son: concentracion, inmediacion, eficacia, celeridad, simplificacion, unidad

jurisdiccional y tutela judicial efectiva de los derechos.

PALABRAS CLAVES: Ley de Propiedad Intelectual, Derecho Procesal

Ecuatoriano y Principios Juridicos.



ABSTRACT

According to the article 182, first paragraph, and 186, both of the
Constitution of the Republic of Ecuador, we can arrive to only one conclusion:
The administradors of justice don’t know and resolve issues that come from all of
the branches of Right, but they analyze and resolve issues that keep close
relationship with a determinated area or branch of the Juridical Sciences, that is to
say, the public authority to administrate justice is exercised by the judges in a
specialized way. Once the Supreme Court of Justice —current National Court of
Justice— became from third-definitive instance jurisdictional organ into Casation
Tribunal in all of the issues, with the passing of time the idea of turning into
specialized Tribunal of Justice all of the jurisdictional organs —particularly the
second instance ones— has been taking form. Unfortunately, it doesn’t happen in
the field of the controversies derived from the transgression of the intellectual
property’s rights because there are neither judges nor Intellectual Property’s
District Tribunals; so meanwhile they aren’t still being created, the competence to
settle conflicts related to the application of the Intellectual Property Law will have
the Contentious Administrative District Tribunal. The problem is because the
Contentious Administrative District Tribunal wasn’t created to deal with areas of
the intellectual property’s competence —even if the Intellectual Property Right
isn’t an area that belongs to the Public Right, but is an area that belongs to the
field of the Mercantile Right or the Private Right—, but to deal with and resolve
affairs that look aspects derived from the Administrative Right which is a branch
of the Public Right. Even if we considerate that only with the creation of the
Courts and District Tribunals of Intellectual Property, it will be a successful
reality in the exercise of the authority of administer of justice the application of
the juridical principles that inspire the Ecuadorian Proceeding Right. These
juridical principles are: Concentration, Immediacy, Efficacy, Celerity,
Simplification, Jurisdictional Unity and Effective Judicial Tutorship of the Rights.

KEY WORDS: Intellectual Property Law, Ecuadorian Proceeding Right and

Juridical Principles.



CAPITULO |
INTRODUCCION

El presente trabajo investigativo tiene por objeto el andlisis juridico de la
competencia a la luz del Cddigo Orgénico de la Funcién Judicial, del Codigo
Organico Integral Penal y de la Ley Organica de Propiedad Intelectual. Otro punto
que serd objeto del presente trabajo investigativo sera la funcion juridico-
econdmica que cumple la marca o signo distintivo en el marco de la economia
social de mercado. Es preciso manifestar que el régimen de economia social de
mercado esta expresamente reconocido por todas las Constituciones Politicas que
rigen en los paises de América Latina. En consecuencia, la propiedad intelectual
en el marco del mencionado régimen de economia ejerce un rol de vital

importancia.

Seguidamente, la presente investigacion tendra por objeto todo lo
relacionado con la tendencia a tener un sistema de administracion de justicia
dividida en ramas especializadas del Derecho, obviando los principios juridicos
que rigen el sistema procesal. No hay que olvidar que el Derecho se realiza

mediante los principios contemplados por el Derecho Procesal.

De igual forma, es preciso hacer hincapié en que tampoco se puede hablar
acerca de la necesidad de proteger juridicamente el bien juridico uso exclusivo de
la marca o signo distintivo en el mercado si no se deja establecida la diferencia

que existe entre los bienes sociales y los bienes juridicos.

En tal virtud, una vez establecida esta diferencia, se puede remarcar en la
importancia que significa proteger juridicamente el ejercicio de los derechos que
se derivan de la Ley Organica de Propiedad Intelectual. Adicionalmente, no se
puede ignorar el hecho consistente de que, cuando la Ley Organica de Propiedad
Intelectual le otorga al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo la
competencia para conocer las causas que tuvieren por objeto controversias
relacionadas con la aplicacion de las normas contenidas en dicho cuerpo de leyes,
se puede apreciar que aqui surge el primer problema porque lo que precisamente

se ha hecho es crear un conflicto de competencia.



Asi, el articulo 107 del Cédigo Organico General de Procesos, dice lo
siguiente: “Son solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos: 2da.-
Competencia de la o el juzgador en el juicio que se ventila”. De una rapida lectura
de la norma juridica arriba transcrita, se puede concluir que la competencia es un
asunto de solemnidad sustancial comudn a todos los juicios. De tal manera que su
omisién acarreard la nulidad de todas las causas. Ahora bien, en lo que respecta a
la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998) promulgada en el Registro Oficial No. 320

del 19 de Mayo de 1998, esta dice en su quinta disposicion transitoria lo siguiente:

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de
propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso
administrativo conoceran sobre las causas relacionadas a esta materia
de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la
presente ley, a excepcién de las diligencias cautelares, que seran
conocidas por las juezas y jueces de lo civil.

Esta disposicion guarda estrecha relacion con el numeral 6 del articulo 217
del (Cddigo Orgéanico de la Funcién Judicial), el mismo que sefiala lo siguiente:
“Corresponde a las juezas y jueces que integren las Salas de lo contencioso
Administrativo: 6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de

Propiedad Intelectual”.

Sin embargo, resulta que la Ley de Propiedad Intelectual contemplaba en el
Capitulo 111 del Libro IV el régimen de sanciones. Dicho régimen punitivo fue
derogado una vez que entré en vigencia el Codigo Organico Integral Penal luego
de su publicacién en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10 de
Febrero del 2014. Asi, la Disposicion Derogatoria Vigésimo Segunda de este
ultimo cuerpo de leyes derogé los articulos 319 al 322, inclusive, de la Ley de
Propiedad Intelectual, los mismos que contenian descripciones de conductas
dolosas que lesionaban o ponian en peligro bienes juridicos tutelados por la Ley

de Propiedad Intelectual.

En consecuencia, la interrogante es la siguiente: ;qué organo jurisdiccional
seria ahora el competente para juzgar las infracciones que transgreden los bienes
juridicos que tutelaba la Ley de Propiedad Intelectual? Otra pregunta que se
podria formular seria la siguiente: Si la competencia para dirimir los problemas

suscitados en el marco de la aplicacion de las normas contenidas en la Ley



Organica de Propiedad Intelectual se encuentra radicada en los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, ¢;se estarian aplicando los principios juridicos

contemplados por el articulo 169 de la Constitucion de la Republica del Ecuador?

La justificacion del presente trabajo investigativo radica en la necesidad de
implementar, ademas, la creacién de los Juzgados y Tribunales de Propiedad
Intelectual. De tal manera que si ya se ha implementado en nuestro pais la
tendencia a la creacion de Tribunales de Justicia especializados en materia laboral,
penal, civil, contencioso tributaria, contencioso administrativo, violencia contra la
mujer y la familia —esto Gltimo merece ser destacado de una manera muy
especial porque constituye una gran innovacion no solamente juridica sino
también, mas importante todavia, social—, etc., también se deberian crear
tribunales especializados, Unica y exclusivamente, en materia de propiedad

intelectual.

Por consiguiente, estos tribunales y juzgados deberan estar integrados por
titulares que sepan de temas asociados a la propiedad intelectual con miras a
obtener unas resoluciones que fueren lo mas apegadas posibles a los intereses no
solamente de la economia social de mercado, sino también a las expectativas de la
sociedad en su conjunto. En vista de que no existen tribunales y juzgados
especializados en temas concernientes a la propiedad intelectual, se podria decir
que el competente para juzgar todas esas conductas antijuridicas que transgreden
el bien juridico denominado uso de la marca en el mercado seria el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en virtud de lo que establece el numeral 6 del articulo
217 del Cddigo Organico de la Funcion Judicial, en concordancia con la quinta

disposicion transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, esto no es asi por cuanto el articulo 224 del Codigo Organico

de la Funcion Judicial, advierte lo siguiente:

En cada provincia habra el namero de juezas y jueces de garantias
penales que determine el Consejo de la Judicatura, el que sefialara la
localidad de su residencia y la circunscripcién territorial en la que
tengan competencia. En caso de no establecerse tal determinacion se
entendera que la competencia es provincial. Estos jueces conoceran,
sustanciaran y dictaran sentencias, segun sea el caso, en los procesos
penales que les asigne la ley.



Mientras que el articulo 225 de la misma norma, menciona lo siguiente:

Las y los jueces de garantias penales, ademas de las competencias
atribuidas en el Codigo Organico de la Funcién Judicial, son
competentes para:

1. Garantizar los derechos de la persona procesada y de la victima
durante las etapas procesales, conforme con las facultades y
deberes que le otorga la ley.

2. Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran

autorizacion.

Dictar las medidas cautelares y de proteccion.

4. Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la

accion penal.

Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos.

6. Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de
ejercicio publico de la accién penal que determine la ley.

7. Conocer y resolver los recursos de apelacién que se formulen
contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de
contravenciones en el juzgamiento de las infracciones contra la Ley
Organica de Defensa del Consumidor.

8. Los demas casos que determine la ley.

w

o

Se observa, entonces, que sale a la luz un problema juridico que amerita por
parte de la Asamblea Nacional una inmediata y eficaz solucion. En efecto, por
una parte es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el competente para
dirimir cualquier controversia —cualquiera que esta fuere, incluyendo los delitos
que violan el derecho de marca— que surja en torno a la aplicacién de la Ley de
Propiedad Intelectual, porque asi lo manda la disposicién transitoria quinta de la
Ley de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, si alguna persona, por ejemplo, viola el derecho de exclusiva
que tiene una persona sobre una marca usandola en sus productos o servicios sin
el consentimiento del titular de la marca, se estd frente a un delito del cual
aparentemente ya no es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
sino el Juez de Garantias Penales porque esa competencia se la da a éste el Codigo
Organico Integral Penal, siendo esto una flagrante contradiccién porque la
disposicion transitoria quinta de la Ley de Propiedad Intelectual y el numeral 6 del
articulo 217 del Codigo Organico de la Funcion Judicial solamente le dan esa
competencia a los jueces y juezas de los Tribunales Distritales de lo Contencioso

Administrativo.



Por consiguiente, al hacer referencia a la presente disposicion transitoria, se
puede inferir que existen algunos cuerpos de leyes —en el presente caso la Ley
Organica de Propiedad Intelectual— dentro del ordenamiento juridico del Estado
ecuatoriano que no garantizan esta competencia. Por lo tanto, cuando los titulares
del respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo tengan que
dictar la respectiva resolucién dentro de un litigio que tenga por objeto una
transgresion al bien juridico denominado derecho de uso exclusivo de una marca o
signo distintivo, antes de fallar acerca de lo que ha sido materia de discusion entre
las partes en litigio, deberan establecer si se ha incurrido en alguna de las causales
de nulidad establecidas en el Art. 112 del Codigo Orgénico General de Procesos.

Esto significa que, deberan determinar en la misma sentencia que no existe
ninguna omision de solemnidad sustancial que es comdn a todos los juicios, ni,
por otra parte, que existe violacion alguna del tramite que es inherente a la
naturaleza de la causa. De tal manera que es en este instante procesal cuando los
juzgadores pueden declarar la nulidad de la causa por incompetencia de los
titulares de dicho o6rgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo para
conocer dicha causa que tiene por objeto un delito que transgrede la Ley de
Propiedad Intelectual.

Dentro de la presente investigacion, entonces, se puede establecer como
objetivo general promover la creacion de los Juzgados y Tribunales Distritales de
Propiedad Intelectual. Seguidamente, junto con la creacion de los Juzgados y
Tribunales de Propiedad Intelectual se puede proponer la creacién de la respectiva
Sala Especializada de Propiedad Intelectual en el seno de la Corte Nacional de
Justicia para que en esta se radigque el conocimiento y resolucién de los recursos
de casacion que las partes procesales llegaren a interponer para hacer valer sus

derechos ante el méaximo tribunal de justicia del pais.

Es preciso sefialar, como parte del objetivo general que pueda servir de
propuesta de solucidn, que es perfectamente posible crear 6rganos jurisdiccionales
de propiedad intelectual dado que en todas las sedes que tiene el Ministerio
Publico a nivel nacional se han creado unidades cuyos titulares se encuentran

encargados de investigar y, de ser ese el caso, promover causas penales en contra



de quienes hubieren cometido delitos tipificados por la Ley Orgéanica de
Propiedad Intelectual, ahora tipificados por el Codigo Organico Integral Penal.

Entonces, dentro de los objetivos especificos, y para conseguir la creacién
de los 6rganos jurisdiccionales arriba mencionados, serd menester en primer lugar,
implementar una reforma mediante la cual se modifiquen tanto la disposicién
transitoria quinta de la Ley Orgéanica de Propiedad Intelectual como el numeral 6
del articulo 217 del Codigo Organico de la Funcién Judicial. De tal manera que a
través de cualquiera de estos 2 cuerpos de leyes quede consagrada la competencia
para conocer y resolver todas las causas relacionadas con los conflictos derivados
de la Ley Orgénica de Propiedad Intelectual en dichos juzgados y tribunales de

propiedad intelectual.

Seguidamente, otro de los objetivos especificos que se puede trazar es
continuar con un segundo paquete de reformas a la misma Ley Orgéanica de
Propiedad Intelectual para que finalmente queden restablecidos los mismos tipos
penales que transgredian los bienes juridicos que protegia la Ley Organica de
Propiedad Intelectual antes de la reforma a la misma, una vez que se puso en
vigencia el Cddigo Orgénico Integral Penal. De tal manera que los Jueces y
Tribunales de Garantias Penales ya no tendran la competencia para juzgar y
sancionar los delitos que transgreden los bienes juridicos protegidos por la Ley
Organica de Propiedad Intelectual sino los mismos Jueces y Tribunales de

Propiedad Intelectual.

No se puede desconocer el hecho de que para realizar la presente
investigacion hubo que recurrir al método inductivo: Del analisis de varios casos
particulares se llega a una formula de general aplicacion. Para mayor ilustracion
se cita la siguiente jurisprudencia en materia de propiedad intelectual, sefialada
por Maria Teresa de Gispert Pastor, como se cita en (Oré Sosa, El delito de
violacion del derecho de marca, 2007, p. 15):

Los signos distintivos de la empresa cumplen una importante funcion
en el mercado, que no so6lo atiende a los intereses de los empresarios
competidores, sino también a los intereses selectivos de los
consumidores y, en definitiva, a los del propio sistema econdémico.



De la lectura de la jurisprudencia arriba mencionada se puede establecer
como premisa fundamental que para que el régimen de economia social de
mercado garantizado por el ordenamiento juridico del Estado —empezando por la
misma Constitucion de la Republica del Ecuador— tenga el éxito esperado, es
preciso que se propenda a la proteccion juridica de los bienes juridicos que
contempla la Ley Orgénica de Propiedad Intelectual mediante la imposicion de
sanciones en contra de quienes transgredan dichos bienes juridicos, una vez que la
marca o signo distintivo ya se encuentra debidamente registrada por la autoridad

publica competente.

Sin embargo, esas sanciones solamente deberan ser impuestas por el
Tribunal de Justicia especializado en temas de propiedad intelectual y no por
ningln otro oOrgano jurisdiccional, cualquiera que fuere su denominacion.
Efectivamente, como qued6 indicado en el acépite inmediatamente anterior, la
Ley Organica de Propiedad Intelectual contemplaba en el Capitulo Il del Libro
IV el régimen de sanciones aplicable en contra de quienes lesionaban o ponian en
peligro bienes juridicos tutelados por la Ley de Propiedad Intelectual. Asi, por

ejemplo, el articulo 319 del citado cuerpo de leyes establecia la siguiente sancion:

Prisién de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos catorce
45/100 dolares de los Estados Unidos de Ameérica a trece mil ciento
cuarenta y cuatro 50/100 doélares de los Estados Unidos de América,
tomando en consideracion el valor de los perjuicios ocasionados,
quien en violacién de los derechos de propiedad intelectual almacene,
fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe
0 exporte un producto amparado por una patente de invencion o
modelo de utilidad obtenido en el pais.

Dicho régimen punitivo fue derogado por el Codigo Orgéanico Integral Penal
cuando se lo publicé en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10 de
Febrero del 2014. Asi, la Disposicion Derogatoria Vigésimo Segunda de este
ultimo cuerpo de leyes derog6 los articulos 319 al 322, inclusive, de la Ley
Organica de Propiedad Intelectual. Se considera que esta derogatoria no debio
haber tenido lugar porque, a nuestro criterio, quienes promovieron esta
derogatoria seguramente nunca conocieron las funciones esenciales que cumplen

la marca o signo distintivo dentro del mercado consumidor.



CAPITULO 1
2.1 FUNDAMENTOS DEL MARCO DOCTRINAL

2.1.1 Referentes tedricos

Esta investigacion se enmarca en la Ley Organica de Propiedad Intelectual.
Entonces, al hablar de este cuerpo de leyes, hay que hacer referencia
necesariamente a uno de los derechos que emanan de la misma, que es el derecho
de propiedad intelectual. Sin embargo, al hablar del derecho de propiedad
intelectual, se debe necesariamente tocar el tema de la marca porque no puede
haber propiedad intelectual sin marca o signo distintivo ni marca o signo
distintivo sin propiedad intelectual. A continuacion se sefialan las funciones que
cumple una marca o signo dentro de una economia de mercado, lo cual hace que
la marca o signo distintivo merezca la misma proteccion juridica que el resto de
los bienes juridicos reconocidos y protegidos por el ordenamiento juridico del

Estado ecuatoriano.

2.1.2  Funciones que cumple una marca o signo dentro de una economia de
mercado

2.1.2.1 Funcién indicadora de procedencia o de origen

El numeral 15 del articulo 66 de la (Constitucion de la Republica del
Ecuador) dice asi: “El derecho a desarrollar actividades econdémicas, en forma
individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad
social y ambiental”. Esta norma constitucional, interpretada erréneamente por
cierto, puede llevar a que en un momento determinado se esgrima el pretexto de la
libertad de industria y de comercio para que un mismo producto sea fabricado por
mas de un empresario o0 mas de una fabrica, lo cual no va a conseguir que la
marca no pueda cumplir con su funcion indicadora, es decir, el puablico

consumidor no va a poder jamas distinguir el origen empresarial del producto.

Para que la marca, entonces, cumpla con su funcién indicadora de la
procedencia del producto o servicio al cual dicha marca pertenece, es necesario
que esta cuente con un signo distintivo para que el publico consumidor pueda
identificar ese mismo producto o servicio con un determinado fabricante. Por lo

tanto, la Unica forma de distinguir productos que, a la larga, eran tan homogéneos



era poniendo en algun lugar visible del producto o servicio un signo. De tal suerte
que los consumidores ya podian determinar su verdadera procedencia Unicamente

viendo ese signo 0 marca.

2.1.2.2 Funcioén indicadora de calidad

Por otro lado, la marca o signo no solamente pude determinar la procedencia
empresarial del producto o servicio al cual pertenece esa marca o signo, sino que

también a traves de la marca se puede indicar sus niveles de calidad.

Al hablar de la calidad se esta haciendo referencia a las caracteristicas
intrinsecas del producto o servicio. De tal manera que la marca también puede
ofrecer a la mayoria de los consumidores la suficiente informacidén que ellos
necesitan para poderlo adquirir: el color, el sabor, la fragancia, el tiempo de

duracién, los componentes, etc.

2.1.2.3 Funcion de prestigio

De igual forma, a través de la marca se puede coadyuvar a que se estimule
la adquisicién del producto o servicio en virtud del prestigio que este ha adquirido
entre el pablico consumidor. Al respecto, como indica Di Cataldo Vincenzo,

como cita (Gonzalez, 2009, p. 49):

La importancia del prestigio de la marca se pone de manifiesto,
ademas, en el hecho de que en un momento en el que los productos
ofrecidos en el mercado son con frecuencia homogéneos, el goodwill
(prestigio) es el factor que decide la eleccion del consumidor.

2.1.2.4 Funcion publicitaria

Como ya quedd sefialado en lineas anteriores, la libre competencia es
primordial dentro de un régimen de economia de mercado. En tal virtud, se vuelve
necesario que cualquier empresario despliegue sus mejores esfuerzos en procura
de atraer el mayor nimero posible de clientes o de captar el mayor numero posible
de personas que prefieran los bienes o servicios que pone a su consideracion. Es
este el motivo por el cual aquel empresario se vea en la necesidad casi imperiosa
de hacer llegar al publico consumidor toda la informacién que posean los

productos o servicios que expende.
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De tal manera que es la publicidad la que va a jugar un rol preponderante
para que las cualidades o virtudes que poseen los productos que el empresario
pone a disposicion del publico consumidor no permanezcan ocultas, sino que, por
el contrario, se puedan saber o, mas importante todavia, se puedan percibir. En
consecuencia, es por medio de la publicidad que el publico consumidor se va a
enterar del producto o servicio que este necesita para satisfacer sus necesidades,

cualquiera que estas fueren, facilitando asi su eleccion cuando vaya a adquirirlo.

Pero ademas de este rol de informacidn que cumple la marca o signo dentro
del régimen de economia de mercado, hay que destacar el papel distintivo que
juega la publicidad en beneficio de la marca o signo que corresponde a un
determinado producto o servicio, es decir, por medio de la misma el producto o
servicio va a poder diferenciarse de los demas, haciendo de esta manera que
paulatinamente el producto o servicio comience a ubicarse en un sitial importante
dentro de las preferencias del pablico consumidor. Asi lo corrobora Montiano

Montiagudo, como es citado en (Oré Sosa, 2007, pp. 26-27)

La publicidad juega un papel de relevancia en nuestros dias en
atencion como minimo, a cuatro Ordenes de cosas: induce a un
determinado acto de compra, constituye un factor a través del cual se
consolida la marca, brinda informacion al consumidor sobre el
producto o servicio, y contribuye a la transparencia del mercado.

2.1.3 La necesidad social y juridica de proteccion

Una vez que se han sefialado las importantes funciones que cumple la marca
o0 signo dentro del régimen de economia de mercado, ahora ya se puede estar en
condiciones de establecer la necesidad no solamente juridica sino, con mayor
razén, social de proteger el bien juridico uso exclusivo de la marca o signo
distintivo dentro del mercado. Como dice el articulo 284 de la (Constitucién de la

Republica del Ecuador): La politica econémica tendra los siguientes objetivos:

2.- Incentivar la produccién nacional, la productividad y la competitividad
sistémica, la acumulacién del conocimiento cientifico y tecnoldgico, la
insercion estratégica en la economia mundial y las actividades productivas
complementarias en la integracion regional.

8.- Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en
mercados transparentes y eficientes.
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De lo arriba transcrito se puede inferir que s6lo partiendo de la misma
Constitucion de la Republica del Ecuador, se puede advertir que el Estado
ecuatoriano ya reconoce los intereses colectivos que salen a la luz en lo que tiene
que ver con los intercambios y las transacciones econdmicas, los cuales van
mucho més alld del interés particular del que es titular de una marca, y que
merecen ser preservados de una manera adecuada si el Estado quiere cumplir con
la finalidad estipulada en el articulo 3, numeral 5 de la Constitucion ecuatoriana:

que todos los ciudadanos accedan al buen vivir.

Estos intereses colectivos que se dan en el &mbito de los actos de comercio
dentro de la sociedad son los siguientes: la competencia y el interés de los
consumidores. Asi lo indican claramente Juan Terradillos y Carlos Martinez-
Bujan, citados por (Oré Sosa, 2007, pp. 47-48) en su obra El delito de violacion

del derecho de marca:

Cuando hablamos de la competencia, de la transparencia del mercado
y de la proteccién de los intereses econémicos de los consumidores,
por un lado, y de la marca, por otro, caemos en la cuenta de que este
signo distintivo esta relacionado instrumentalmente con relacion a los
primeros. En efecto, sin la posibilidad de que cada empresario pudiera
distinguir sus propios productos o servicios no cabria hablar de
competencia econdémica. Y donde no hay posibilidad de competir o de
participar libremente en el mercado, no puede haber libertad de
empresa. Por si fuera poco, sin la posibilidad de distinguir los
productos de cada empresario, el consumidor se veria obligado a
adquirirlos en la mas absoluta oscuridad. Con lo cual, en la proteccion
de la marca estamos ante un caso de proteccion de intereses
socioecondmicos a partir de la tutela directa o inmediata de un bien
juridico individual, a manera de bien juridico interpuesto o
instrumental.

Por otra parte, si se analiza la situacion solamente desde el punto de vista de
la experiencia colectiva, es decir, excluyendo todas las funciones arriba sefialadas,
se encontrard que la fabricacion, utilizacién con fines comerciales, oferta, venta,
importacion o exportacion de productos en los que se utilice una marca no
registrada y que sea similar a una marca que ya se encuentra registrada en el pais,
es un hecho en el que no solamente pueden verse afectados los intereses
econdmicos de quien es el propietario de la marca registrada, sino que también
pueden verse seriamente comprometidos los intereses de toda la sociedad como la

salud y el empleo.
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Asi, por ejemplo, si se fabrica una etiqueta, sello o envase que contenga una
marca registrada en el pais; o si se hace una etiqueta, sello o envase para
utilizarlos en otros productos de distinta naturaleza y origen; o si se fabrica,
oferta, o vende articulos que contengan indicaciones falsas en lo que respecta a la
procedencia, modo de fabricacion, modo de uso, ingredientes, etc.; o si se
reemplaza o arrancan etiquetas, sellos o envases de marcas ya registradas en el
pais para utilizarlas o productos de diferente origen o calidad, en casos como estos
se estarian comprometiendo seriamente bienes juridicos tan indispensables para
una sana convivencia social como lo son la vida o integridad fisica de las personas

y la salud.

¢ Y si alguien que ha adquirido un producto falso con la seguridad de que
era el original, y, luego de su adquisicion, sufre algin quebranto en su salud que, a
la larga, le puede acarrear algun dafio irreversible en algin 6rgano vital o, mucho
peor adin, la muerte? El cometimiento de delitos contra la propiedad intelectual
como la distribucion, venta y comercializacion, o, en su defecto, la simple puesta
en peligro de algun bien juridico protegido por la Ley de Propiedad Intelectual por
medio de la fabricacion y el almacenamiento, puede incidir en la disminucion de

los puestos de trabajo.

Cuando el pablico consumidor se entera a través de los diferentes medios
de comunicacion social que, por ejemplo, se han estado fabricando productos a los
que se les ha incorporado una marca ajena, estos inmediatamente se abstienen de
adquirir los productos cuya marca estaba registrada y su etiqueta y contenido son
verdaderos por cuanto los consumidores inmediatamente van a asociar los
productos con marca, etiqueta, envase y contenido verdaderos con los falsos, y al
haber menos demanda del producto que si tiene su marca registrada y su etiqueta
y contenidos son auténticos, el empresario no dispondra de suficientes recursos
econdémicos para seguir creando mas puestos de trabajo y, simultdneamente, se

vera obligado a disminuir los ya existentes.

Pero el problema social no termina ahi, también se perjudica gravemente al
erario nacional, pues los ingresos fiscales se veran seriamente disminuidos. El
consumidor, como es de dominio publico, al adquirir un producto o servicio estd,

al mismo tiempo, pagando un impuesto —el impuesto al valor agregado o IVA—.
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Entonces, si no hay demanda del producto con marca registrada y etiqueta, cuyo
envase y contenidos son auténticos, porque los consumidores han asociado a estos
productos con aquellos que son falsos en su marca, etiqueta, envase y contenido,
no solamente pierde el empresario o titular de la marca sino también el Estado,
pues ya no podrd recibir lo que le corresponde para que el presupuesto del mismo

quede debidamente financiado.

En definitiva, como se acaba de indicar a traves de los ejemplos anteriores,
la afectacion al bien juridico uso exclusivo sobre una marca crea una situacion en
la que pueden verse seriamente comprometidos bienes juridicos tanto de corte
individual —en este caso viene a ser el titular del derecho de uso de la marca—

como de corte colectivo —en este caso vienen a ser la sociedad y el Estado—.

2.1.4 Latendencia a un sistema de administracion de justicia especializada

El articulo 11, primer inciso, del Codigo Organico de la Funcion Judicial

dice lo siguiente:

La potestad jurisdiccional se ejercera por las juezas y jueces en forma
especializada, segun las diferentes areas de la competencia. Sin
embargo, en lugares con escasa poblacion de usuarios o en atencion a
la carga procesal, una jueza o juez podra ejercer varias o la totalidad
de las especializaciones de conformidad con las previsiones de este
cadigo.

Si se reflexiona con el texto de la quinta disposicion transitoria de la Ley de

Propiedad Intelectual, que manifiesta:

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de
propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso
administrativo conoceran sobre las causas relacionadas a esta materia
de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la
presente ley, a excepcion de las diligencias cautelares, que seran
conocidas por las juezas y jueces de lo civil.

Se puede considerar que no esta siendo coherente con lo que establece el
articulo 11 del Cddigo Organico de la Funcion Judicial, cuyo numeral 6 del
articulo 217 les da a los jueces y juezas del tribunal de lo contencioso
administrativo la competencia para resolver cualquier controversia que se
relacione con la aplicacion de las normas contenidas en la Ley de Propiedad

Intelectual. Sin embargo, no es menos cierto que a las juezas y jueces que integran
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las salas de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el mismo articulo
217 del Cédigo Organico de la Funcion Judicial, también les corresponde:
“Resolver las controversias que se suscitaren entre la administracion publica y los

particulares por violacion de las normas legales o de derechos individuales”.

Por lo tanto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve las
controversias que se suscitaren entre la administracion publica y los particulares,
de conformidad con el Cdédigo Organico de la Funcion Judicial, v,
simultaneamente, resuelve las controversias entre los particulares en asuntos que
tienen que ver con la Ley de Propiedad Intelectual, desprendiéndose esto dltimo
tanto de la disposicion transitoria quinta de la Ley de Propiedad Intelectual como

del numeral 6 del Codigo Organico de la Funcion Judicial.

Para mayor ilustracién en el sentido de que, Unicamente en materia de
controversias que se deriven de la aplicacion de la Ley de Propiedad Intelectual,
también pueden haberlas entre los particulares, se pondran los siguientes
ejemplos: ¢Puede la administracion central, a través del funcionario publico
competente, almacenar, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofertar en venta,
vender, importar o exportar productos amparados por una patente de invencién
obtenida dentro del pais? ¢Puede la administracion central, a través del
funcionario publico competente, mediante la utilizacion de un procedimiento
amparado por una patente de invencién fabricar, utilizar con fines comerciales,

ofertar, vender, importar o exportar productos de cualquier naturaleza?

¢Puede la administracion central, a través del funcionario publico
competente, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofertar, vender, importar o
exportar productos amparados por un dibujo o modelo industrial registrado en el
pais? ¢Puede la administracion central, a través del funcionario publico
competente, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofertar, vender, importar o
exportar una obtencion vegetal registrada en el pais? ¢Puede la administracion
central, a través del funcionario publico competente, fabricar, utilizar con fines
comerciales, ofertar, vender, importar o exportar un esquema de trazado
(topografia) registrado en el pais, un circuito semiconductor que incorpore dicho
esquema de trazado (topografia) o un articulo que incorpore tal circuito

semiconductor?
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¢Puede la administracion central, a través del funcionario publico
competente, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofertar, vender, importar o
exportar un producto o servicio que utilice una marca no registrada identica o
similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el pais o en el
exterior? ¢Puede la administracién central, a traves del funcionario publico
competente, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofertar, vender, importar o
exportar un producto o un servicio que utilice una marca no registrada idéntica o
similar a una marca registrada en el pais? ;Puede la administracion central, a
través del funcionario publico competente, fabricar, utilizar con fines comerciales,
ofertar, vender, importar o exportar un producto o un servicio que utilice una
marca o indicacion geografica, idéntica o similar a una indicacion geogréafica

registrada en el pais?

Es obvio que conductas antijuridicas como los que se acaban de mencionar
solo pueden ser ejecutadas por particulares, sin que la administracién central tenga
injerencia alguna. Méas aun, podria pensarse que la administracion central podria
ser sujeto activo en lo que respecta a los delitos tipificados por el Cddigo
Orgénico Integral Penal. Sin embargo, si se hace referencia a este ultimo cuerpo
de leyes, sale a la luz que la administracion central no puede ser sujeto activo de
los delitos que tipifica el indicado cédigo. La administracion central solamente
puede ser sujeto pasivo de uno de los delitos que describe el Cédigo Organico
Integral Penal, es decir, de los delitos contra la eficiencia de la administracion
publica.

En cambio, son los particulares los que pueden lesionar o poner en peligro
los bienes juridicos tutelados al adecuar su conducta al tipo penal, de tal suerte
que ellos pueden ser sujetos activos del delito; y en vista de que los particulares
pueden ser titulares del derecho de marca, ellos, al contrario, pueden ser sujetos
pasivos del delito. Puede darse el caso de que una persona juridica pueda ser
sujeto pasivo del delito. Sin embargo, quienes ostentan esta calidad solamente
pueden ser las personas juridicas de derecho privado. Las personas juridicas de
derecho publico —como, por ejemplo, el Estado— no pueden ser sujetos pasivos
de delito por cuanto ellas no ostentan la calidad de titulares de un derecho de

marca.
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente para dirimir
cualquier controversia que se pusiere a su conocimiento: Tanto las que surgieren
con motivo de la aplicabilidad de las normas de la Ley de Propiedad Intelectual
entre los particulares como entre los particulares y la administracion central,
como, adicionalmente, las que se dieren entre los particulares y la administracion
central como consecuencia de la violacion de derechos individuales en contra de
los primeros al haber dictado la segunda un acto normativo o haber ejecutado un
hecho administrativo, esto por disposicion expresa del Cddigo Organico de la

Funcion Judicial y de la Ley de la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

Es logico suponer, entonces, que esto no se compagina con el principio de
especialidad porque para que este principio juridico sea una feliz realidad es
preciso que, Unica y exclusivamente, los titulares de los juzgados y tribunales
distritales de propiedad intelectual podran conocer y resolver asuntos que tuvieren
que ver con asuntos que son regulados por la Ley de Propiedad Intelectual.

Entonces, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo ya no sera
el competente para resolver la controversia por algun asunto que esté relacionado
con la Ley de Propiedad Intelectual, sino que éste solamente se dedicara a conocer
y resolver las controversias que estuvieren estrechamente relacionadas con el
Derecho Administrativo, de conformidad con el procedimiento que contempla la

Ley para la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

Cumpliendo, entonces, con el principio de especialidad, los Juzgados y
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo se encargan de sustanciar
y pronunciarse acerca de una sola rama del Derecho —en este caso viene a ser el
Derecho Administrativo—, mientras que los Juzgados y Tribunales Distritales de
Propiedad Intelectual tendran que resolver temas que estan ligados a otra rama del
derecho —en el presente caso con el Derecho Mercantil con mencién en

Propiedad Intelectual—.

2.1.5 Los principios juridicos que rigen el sistema procesal

Se debe hacer hincapié en los principios juridicos que rigen el proceso
judicial, cualquiera que fuere su naturaleza. La razon radica en que el Derecho

Procesal se cristaliza en el proceso, vive en él. EI Derecho Procesal viene a ser,
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simultaneamente, la realizacion del Derecho. Es el medio por el cual se cumple
con el ideal de justicia que debe perseguir el Derecho. De tal suerte que para que
el Derecho Procesal pueda cumplir con todos sus fines, es menester que se
apliquen los principios que lo inspiran, los cuales son los que contempla la

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015) en su articulo 169:

El sistema procesal es un medio para la realizacion de la justicia. Las
normas procesales consagraran los principios de simplificacion,
uniformidad, eficacia, inmediacién, celeridad y economia procesal, y
harén efectivas las garantias del debido proceso. No se sacrificara la
justicia por la sola omision de formalidades.

A continuacién se analizaran algunos de ellos antes de establecer si cuando
la disposicion transitoria quinta de la Ley de Propiedad Intelectual dice que hasta
que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los
tribunales distritales de lo contencioso administrativo conoceran acerca de las
causas relacionadas con la propiedad intelectual, en dichos los procesos judiciales
que tienen por objeto divergencias relacionadas con la misma se cumplen con los

principios juridicos que reconoce la arriba transcrita disposicion constitucional.

2.1.5.1 El principio juridico de la concentracion

Este principio lo recogen el articulo 168, numeral 6, de la (Constitucion de
la Republica del Ecuador, 2008), y el articulo 19 del (Codigo Orgéanico de la
Funcion Judicial). En nuestros tiempos se acentla a tendencia a realizar en un
mismo momento procesal —mucho mejor serd si es en un Unico momento
procesal— el menor nimero posible de actos procesales para que el proceso, de la
naturaleza que éste fuere, cumpla con todos los fines que le asignan la
Constitucién y la Ley. De tal manera que para propender a una administracion de
justicia agil y libre de dilaciones se debe propender a que en un mismo momento
procesal se haga todo lo que fuere procesalmente necesario para que se llegue a la

verdad para asi satisfacer los intereses de la Ley y de la justicia.

Esto es lo que se llama el principio de la concentracion recogido por el
articulo 19 del Cédigo Organico de la Funcion Judicial. A través de este principio
la mayor cantidad de actos procesales se van a llevar a cabo dentro de una misma

audiencia en presencia de las partes procesales y del Juez de la causa. De igual
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forma, los actos procesales tienen que ser en su menor numero posible y dentro de
un reducido espacio de tiempo para que el proceso sea lo més abreviado que se

pueda.

Contrario a este principio juridico es la fragmentacion del proceso en varias
—y hasta indtiles— etapas procesales, estando cada una de ellas lo
suficientemente alejadas la una de la otra en cuanto al tiempo. Otro punto que
atenta contra este principio juridico es la enorme cantidad de impugnaciones que
pueden tener lugar sobre algunos actos procesales que se evacuan a medida que
prosigue el proceso. Para que algo como esto no entorpezca el normal desarrollo
del proceso judicial es preciso que en una o en el menor nimero posible de
audiencias orales —de ser posible en una sola audiencia—, se cumpla con el
planteamiento de la pretension, la presentacion de las pruebas, la formulacion de
los alegatos por quienes representan a las partes procesales, y, finalmente, la
resolucion del titular del érgano jurisdiccional competente.

2.1.5.2 El principio juridico de la inmediacion

Otro principio juridico, tan importante dentro del sistema oral de
administracion de justicia como el quedé arriba explicado, es el de la inmediacion
que también se encuentra reconocido por el articulo 19 del Codigo Organico de la

Funcién Judicial.

El principio de inmediacion ordena que las partes procesales practiquen
todos los actos procesales de prueba ante el mismo Juez de la causa. De tal
manera que estando el Juez de la causa en permanente contacto con las partes
procesales y con los medios de prueba que las mismas han solicitado dentro del
momento procesal respectivo, el titular del 6rgano jurisdiccional competente que
esta conociendo la controversia podré formarse una idea clara de las pretensiones
de las partes procesales, y, mas importante ain, podra dictar una resolucion que

sea lo mas conforme posible a Derecho.

Este principio sefiala también que debe existir la presencia fisica del juez en
todas las etapas y fases del proceso. El titular del organo jurisdiccional
competente no se separa fisicamente en ningun instante del proceso mientras este

se esta sustanciando dentro de su respectiva etapa procesal. EI Juez no se pierde
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de ningun detalle del mismo mientras éste transcurre. De tal manera que el Juez de
una manera directa dirige el proceso desde que comienza hasta que éste concluye:
Ante un mismo Juez las partes procesales le plantean su pretension, a él le hacen
llegar sus solicitudes de practicas procesales de prueba, de tal suerte que este
ordena que se practiquen ante él; y, finalmente, a él le hacen llegar los alegatos

que las partes tuvieren que realizar en defensa de sus intereses.

No existe ningln intermediario que intervenga durante la tramitacion del
proceso. Nadie, ni ninguna otra persona, por mas operador de justicia que fuere,
se le puede interponer ni lo podra reemplazar al Juez cuando éste ya ha prevenido

en el conocimiento de la causa.

2.1.5.3 El principio juridico de la simplificacion

Simplificar no es otra cosa que descomplicar algo o hacerlo cada vez méas
sencillo o facil. Conseguir que algo esté al alcance de todos lo mas brevemente
posible. Efectivamente, todo proceso judicial, cualquiera que fuere su naturaleza,
no es mas que un conjunto conformado por una serie sucesiva de actos que, a
medida que se cumplen dentro de un determinado espacio de tiempo, hacen que el
mismo avance hasta que concluya en una resolucion debidamente motivada y

adoptada por el titular del érgano jurisdiccional competente.

En tal virtud, al hablar de proceso judicial se puede estar pensando que se
trata de un voluminoso expediente que contiene una serie interminable de tramites
largos e innecesarios que, a la larga, haran que las partes en litigio terminen
agotadas y, en algunos casos, sin ver reconocida su pretension a través de la
respectiva sentencia judicial. Al entrar al andlisis de este principio rector del
sistema procesal se aprecia que no es asi. Los tramites tienen que reducirse a su
minima expresion. En caso de que haya que celebrar algunos actos procesales,
estos tienen que ser en menor numero y siempre referidos al objeto del proceso y

nunca a otros puntos que fueren ajenos a él.

Aln mas, si dentro del proceso judicial se tiene que evacuar algin acto
procesal, éste tiene que constar en un acta, (es lo que se conoce como diligencia
procesal para perpetuar en el tiempo la existencia del acto procesal), en la cual se

refiera a él de una manera corta y clara. Sera preciso eliminar la mayor cantidad
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posible de tramites o de actos procesales. Por consiguiente, con el minimo
necesario posible de actos procesales efectuados en el marco de la contienda legal
se logre convertir en una feliz realidad lo que dispone el articulo 75 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador: Obtencion de una tutela efectiva,

imparcial y efectiva de los derechos e intereses.

2.1.5.4 El principio juridico de la celeridad

El articulo 20 del (Codigo Organico de la Funcion Judicial) es mas directo

que la norma constitucional arriba citada cuando sefiala:

Principio de celeridad.- La administracion de justicia sera rapida y
oportuna tanto en la tramitacion y resolucion de la causa como en la
ejecucion de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez
iniciado un proceso, las juezas y jueces estan obligados a proseguir el
tramite dentro de los términos legales, sin esperar peticion de parte,
salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.

El retardo injustificado en la administracion de justicia, imputable a
las juezas, jueces y demas servidores y servidoras de la Funcion
Judicial y auxiliares de la justicia, sera sancionado de conformidad
con la ley.

Esta norma juridica destaca la perentoriedad que deben tener los plazos
legales y judiciales, es decir, el sistema procesal tiene que propender a que no
existan normas que tiendan a prolongar los plazos; de igual forma, la misma ley
procesal deberd eliminar aquellos tramites que fueren superfluos o innecesarios.
La razdn de la eliminacidon de este tipo de tramites se da no porque se puede hacer
que el expediente contentivo del proceso se vuelva voluminoso, logrando asi que
las partes procesales no se interesen en el juicio para terminar desechando su
pretensién, sino que esta razén radica en que en el tiempo mas corto posible se
debe hacer todo los que fuere juridicamente necesario para que el proceso cumpla

con los fines que le asignan la Constitucion y la Ley.

De la manera méas urgente se tienen que practicar los actos procesales de
prueba, del modo mas apremiante se deben cumplir las etapas procesales, y, mas
importante aun, sin dilaciones de ninguna naturaleza el titular del drgano

jurisdiccional competente debe expedir la resolucion que fuere lo més apegada
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posible a Derecho. Eso si, haciendo todo esto dentro del limite de tiempo que no

es otro que el que fija la ley o, en caso de que la ley lo permita, el juez.

2.1.5.5 El principio juridico de la eficacia

Todo proceso, cualquiera que éste fuere, tiene una finalidad que cumplir, la
cual no es otra que la que le asignan la Constitucién y la ley. Por consiguiente,
cuando el proceso ha cumplido con esta finalidad juridica, se puede decir, con
certeza, que éste ha sido eficaz. Una vez que se han practicado todos los actos
procesales de prueba, se han agotado las etapas procesales dentro de los términos
0 plazos, segun el caso, que contempla la ley sustantiva o adjetiva, y, finalmente,
el titular del érgano jurisdiccional competente ha dictado una resolucion que no es
otra que una que se ajusta a los dictados de la Constitucion y la Ley, se puede

asegurar que el proceso es eficaz, esto es, ha cumplido su finalidad.

Un ejemplo clarisimo es el que constituye el proceso penal. La finalidad que
le corresponde cumplir a ese proceso penal que se ha iniciado es la que le asignan
la Constitucion y la Ley: La imposicién de una pena al autor o complice del delito
que es objeto del proceso penal. De tal manera que, una vez terminado el tramite
previsto en la ley procesal penal, si se ha comprobado, conforme a Derecho, la
existencia de la infraccién y su nexo causal entre autores o complices del delito

perpetrado, procede la aplicacion de la pena contemplada por la ley.

En consecuencia, una vez que se ha aplicado la pena a los autores y
coémplices del delito que fue objeto del proceso penal, se puede afirmar, con
certeza, que ese proceso penal ha cumplido con la finalidad que le han impuesto la
Constitucién y la Ley, es decir, es eficaz. Por lo tanto, mientras no se cumplan
con los dos presupuestos que se han sefialado anteriormente, no se puede decir
que el proceso penal ha cumplido con su finalidad juridica. En conclusion, no es

eficaz.

2.1.5.6 El principio juridico de la unidad jurisdiccional

Antes de entrar al anélisis del presente principio juridico, es preciso
transcribir lo que dice la (Constitucion de la Republica del Ecuador; Constitucion

de la Republica del Ecuador) en su articulo 168:
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La administracion de justicia, en el cumplimento de sus fines y en el
ejercicio de sus atribuciones, aplicara los siguientes principios:

3.- En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las
demés funciones del Estado podrd desempefiar funciones de
administracion de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades
jurisdiccionales reconocidas por la Constitucion.

El articulo 10 del Codigo Orgéanico de la Funcion Judicial repite
textualmente lo que sefiala la arriba transcrita norma constitucional. Una vez
transcritas la norma constitucional y la norma legal que hablan acerca de la unidad
jurisdiccional, se puede afirmar que este principio guarda estrecha relacion con la
potestad publica de administrar justicia. Este principio juridico sefiala que a los
que les corresponde administrar justicia son, Unica y exclusivamente, a los

organos de la Funcién Judicial.

En consecuencia, en aplicacion de este principio constitucional-legal los
conflictos derivados de los intereses entre los particulares y de los que surgieren
con motivo de los actos provenientes de los Organos que conforman la
administracion publica, deberan ser resueltos por los 6rganos que forman parte de
la Funcion Judicial a través del debido proceso y con estricta sujecion a las
normas de procedimiento. Asimismo, los titulares de dichos 6rganos no podran
ejercer otras potestades que no sean las de administrar justicia. De igual manera,
sera abiertamente inconstitucional que 6rganos no judiciales pretendan ejercer la

potestad jurisdiccional.

2.1.5.7 El principio juridico de la tutela judicial efectiva de los derechos

La (Constitucion de la Republica del Ecuador), en su articulo 75 sefiala:

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujecion
a los principios de inmediacién y celeridad; en ningun caso se quedara
en indefension. El incumplimiento de las resoluciones judiciales sera
sancionado por la Ley.

Mientras que el articulo 23, inciso primero, del (Cédigo Organico de la

Funcion Judicial) desarrolla ain mas este principio cuando dice:

La Funcion Judicial, por intermedio de las Juezas y Jueces, tiene el
deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los
derechos declarados en la Constitucion y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes,
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cuando sean reclamados por sus titulares o invoquen esa calidad,
cualquiera sea la materia, el derecho o la garantia exigida. Deberan
siempre resolver las pretensiones y excepciones que hayan deducido
los litigantes sobre la Unica base de la Constitucion, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.

Como bien dicen ambos cuerpos de leyes, todos los nacionales y extranjeros
tienen derecho a acceder a los tribunales de justicia para solicitar la tutela de un
derecho subjetivo o de un interés legitimo cuando estos han sido vulnerados por
un acto ilegitimo de otra persona, autoridad publica o particular. Pero el derecho a
la tutela judicial efectiva de los derechos no se conforma con el mero acceso a los
organos de la Funcién Judicial —el que fuere el competente—, sino que este
principio constitucional-legal va mas alla cuando establece que quien acude a
dichos o6rganos para solicitar la ansiada tutela debe, seguidamente, obtener una

resolucion de los administradores de justicia.

Asi mismo, tampoco seré suficiente con que los administradores de justicia
se pronuncien a través de la correspondiente resolucion porque no puede ser
cualquier resolucion. La esperada resolucion no puede ser otra que una que sea lo
mas conforme posible a Derecho. Pero la resolucion judicial a la que se refieren
tanto la norma constitucional como la norma legal deberd expedirse en el tiempo
mas corto posible, en vista de que la demora en la expedicion de las resoluciones
judiciales puede causar un perjuicio aun mayor al reclamante que la vulneracion

misma de sus derechos e intereses.

Entonces, el ordenamiento juridico del Estado que, a la larga, ha sido objeto
de transgresion luego de la vulneracion del derecho de la persona que ha acudido
al o6rgano de la Funcion Judicial competente en busca de la tutela, queda
restablecido inmediatamente después de que se ha emitido la resolucién judicial a
través de la cual, una vez agotado el tramite legal, se ordena que la situacion
vuelva al estado en que se encontraba antes de la violacion del derecho del
reclamante. Esta reparacion ordenada por la autoridad judicial competente puede
consistir, por lo general y atendiendo a las caracteristicas del proceso en el que se
trato el tema de la vulneracion del derecho del reclamante, en la restitucion de la
cosa y/o en la indemnizacion de los perjuicios causados por la transgresion de los

derechos de quien solicito la tutela.
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2.1.6 Los bienes sociales y los bienes juridicos

“El hombre es un animal social o un animal politico”, asi decia el recordado
filésofo griego Aristételes en su magna obra “La Politica”. Esto quiere decir que
el hombre no puede vivir aislado del resto de las personas si quiere subsistir. El
hombre, entonces, en obediencia a su instinto gregario, tiene que estar
interactuando con los demas si quiere no solamente satisfacer sus mas elementales
necesidades sino tambien llegar a desarrollarse como persona. Entonces, dado que
el hombre no es —ni podrd ser jamas— autosuficiente, tiene que vivir en

sociedad. EI hombre no es tal sino que también es sociedad.

Como el hombre vive en sociedad —o es la sociedad misma—, tiene
intereses que no pueden ser otros que los mismos de aquellos de su misma especie
que también viven en el mismo grupo social —o también son la misma
sociedad—. Entonces, este conjunto de intereses difusos que comparten los
mismos miembros del conglomerado, son los que se conocen como intereses

sociales.

Asi, el interés de una persona es el de que nadie atente contra su vida; el
interés de otro miembro del grupo social es el de que nadie se apropie de algo de
su patrimonio; el interés de otra persona sera el de siempre tener trabajo; el interés
de otro del mismo grupo sera el de siempre tener un lugar seguro para vivir; el de
otra persona del mismo grupo sera el de tener un negocio y que éste siempre le

produzca una utilidad.

El interés de otros sera el de poder alguna vez participar activamente en los
asuntos que son de interés de la comunidad en la que vive, el de otro sera el de
poder opinar libremente y sin restricciones de ninguna naturaleza; el interés de
otros sera el de gozar de la aceptacion o reconocimiento de los demés miembros
del grupo social; el de otro sera el de vivir en un ambiente completamente sano y
libre de contaminacion; el interés de otro sera el de darles a sus hijos una buena

educacion; el de otro sera el de nunca padecer ninguna enfermedad; etc.

Es infinito el nimero de intereses sociales, que tomaria éste y muchos otros
trabajos investigativos mencionar cada uno de ellos. Ahora bien, cuando el Estado

toma cada uno de esos intereses sociales y los reconoce a través de su
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ordenamiento juridico —comenzando por su Constitucion y desarrollandolos por
medio de sus leyes organicas—, esos intereses sociales dejan de ser tales y pasan
a ser bienes juridicos. Se puede definir a los bienes juridicos como el conjunto de
intereses que tienen los miembros del grupo social, y que son reconocidos por el
Estado a través del ordenamiento juridico. En el transcurso del presente trabajo
investigativo se explicara cudl es el bien juridico que protege la Ley Organica de

Propiedad Intelectual y la naturaleza juridica del mismo.

2.2 MARCO METODOLOGICO

El método que se debio utilizar para elaborar el presente trabajo
investigativo fue el método inductivo, es decir, aquel que consiste en un proceso
analitico-sintético partiendo del estudio de casos, hechos o fendbmenos particulares
para finalmente extraer una conclusion de universal aplicacion. En resumen, el
presente método va de lo particular a lo general. Al hablar de un proceso analitico-
sintético lo que se quiere decir es que la investigacion se inicia descomponiendo
minuciosamente cada parte que conforma el todo, mostrando y describiendo cada
una de ellas, para, finalmente, llegar a una verdad cientifica que permita explicar

cada uno de los hechos. Para muestra se puede incluir el siguiente caso:

La compania “Heraclio Fournier S.A.” interpuso una demanda contra
“Graficas Milano S.L.” por considerar que ésta ultima habia imitado
los dibujos que se imprimian en la baraja de cartas espafiolas. La
entidad demandante se apoyaba en la titularidad de la propiedad
intelectual, como dibujos y obras plasticas, y de la propiedad
industrial, como modelo o dibujo industrial. La actora solicitaba la
suspension de la explotacion por la demandada de la fabricacion y
venta de la baraja que comercializa, con retirada del mercado de los
ejemplares ilicitos y su destruccion, todo ello junto con la inutilizacion
de los moldes, planchas, matrices negativos y demas elementos
destinados por tal sociedad a la fabricacidn de los naipes. La sentencia
de primera instancia estima la demanda y confirma la medida cautelar
del precinto de los ejemplares litigiosos. Interpuesto el recurso de
apelacion, el Tribunal de Alzada de Murcia revoca la sentencia de
instancia por estimar que no habia quedado acreditada la titularidad de
la propiedad intelectual ni de la propiedad industrial, y, en
consecuencia, absuelve al demandado y condena a la entidad
demandante a indemnizar al demandado por los dafios y perjuicios
ocasionados por el precinto de los ejemplares de la baraja de cartas.
Planteado el recurso de casacion, el Tribunal Supremo declara no
haber lugar al recurso. (Armengot Vilaplana, 2003), La Tutela Judicial
Civil de la Propiedad Intelectual.
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Otro caso que vale la pena analizar es el siguiente:

Don Antonio M. M. formulé demanda contra la Administracion Civil
del Estado, la cual habia reproducido en factores postales una obra
plastica sin consentimiento del demandante y autor de esa obra. El
actor solicita la condena a que publicamente mediante medios de
prensa diarios de Granada y Madrid reconociera su condicion de autor
de la obra; a retirar de la circulacion la emision de los factores
postales del cartel del Festival Internacional de Musica y Danza de
Granada y el abono de cierta cantidad en concepto de indemnizacion
por dafios y perjuicios morales. El tribunal de primer nivel dicto
sentencia estimando la demanda y condenando a la Administracion
demandada a reconocer publicamente la autoria de la obra del autor, a
retirar de la circulacion la emision de los factores postales del cartel
del Festival Internacional de Mdusica y Danza de Granada y a la
indemnizacién de dafios y perjuicios. Interpuesto el recurso de
apelacion, el tribunal de segunda instancia dictd sentencia
desestimando el recurso interpuesto por la Administracion Civil del
Estado y confirmando integramente la resolucion venida en grado.
Interpuesto el recurso de casacion, el Tribunal Supremo declaré no
haber lugar al recurso. (Armengot Vilaplana, 2003), La Tutela Judicial
Civil de la Propiedad Intelectual.

Del andlisis de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia, en
primer término, luego por el tribunal de segunda instancia, en segundo término, Y,
finalmente, por el tribunal de casacidn, todos de la Funcion Judicial espafiola, se
llega a la conclusion de que el autor de una obra tiene, por el solo hechos de la
creacion, la titularidad de un derecho exclusivo que serd oponible a terceros. El
autor de la obra, en consecuencia, no necesitara registrar el resultado de su
creacion ante la autoridad publica competente para gozar de los derechos

patrimoniales que son propios de los derechos de autor.

En el caso de la violacion del derecho de marca la situacién cambia
radicalmente por cuanto las marcas gozan de la respectiva proteccion una vez que
las mismas se encuentran registradas. Entonces, yendo de un caso a otro caso, en
lo que al caso arriba transcrito se refiere, se tiene como objeto de este estudio o de
analisis la sentencia del juez de primera instancia, la del tribunal de alzada, y la
del tribunal de casacion, es decir, las tres partes pertenecientes al todo que no es
mas que el proceso judicial incoado por don Antonio M. M. contra la
Administracion Civil del Estado; se puede establecer la diferencia que existe entre

una obra y una marca, es decir, mientras que la primera pertenece al &mbito del
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derecho de autor, la segunda pertenece a la esfera del derecho de marca. Ambos
derechos, eso si, son parte del derecho de propiedad intelectual al que se refiere la

Ley Organica de Propiedad Intelectual.

El tema que es de nuestro estudio debe partir de la observacion de casos en
particular que se pueden obtener de las gacetas judiciales, libros juridicos,
Registros Oficiales, revistas de Derecho, prensa escrita, fichas nemotécnicas,
fichas hemerograficas, articulos periodisticos, editoriales; conferencias,
entrevistas; investigaciones de campo ora en las bibliotecas de las Facultades de
Jurisprudencia de las Universidades del pais, ora en la Biblioteca Municipal, ora
en los archivos del Ministerio del Interior, de la Policia Judicial o de la Funcién

Judicial, segun el caso, etc.

Esta observacion debia ser muy detenida para extraer de ella los datos que
se necesitaban para poder tener en qué apoyar la hipotesis o verdad probable.
Adicionalmente, la observacion de los casos tenia que proveer el mayor nimero
posible de datos porque un dato Unico siempre es equivoco y puede conducir a
conclusiones diversas y hasta contradictorias entre si. Una vez que ya han sido
cuidadosamente extraidos e interpretados los datos como resultados de la
observacion, se puede pasar a la siguiente fase que es la elaboracion de la

hipétesis.

La hipdtesis es la primera conclusion. Ella va a dar el resultado parcial de la
investigacion o las primeras conclusiones de la misma. Una vez que se ha
planteado la hip6tesis, el proceso investigativo prosigue con la confrontacion de la
misma. Esta confrontacién no es otra cosa que la verificacion de la hipotesis con
miras a establecer si esa hipdtesis que se ha obtenido del andlisis de cada caso en
particular es aplicable para todos los casos de todas las épocas y de todos los

lugares.

En consecuencia, podra esa hipotesis encajar perfectamente con la mayoria
de casos confrontados; sin embargo, basta que esa hipotesis no se adecue a un
unico caso en particular al cual ha sido confrontada para que inmediatamente sea
desechada. Si esto se da sera menester elaborar otra hipétesis. Entonces, si esta

nueva hipotesis —o las que se elaboraren despueés luego de que la confrontacion
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de la o las anteriores no dieron el resultado deseado— es la que explica de una
manera clara y precisa las razones por las cuales se han dado de una manera
determinada los casos estudiados, esa hipdtesis deja de ser tal y pasara a

convertirse en la verdad cientifica.

La verdad cientifica se la denomina asi porque es inmutable, esto es, se la
aplica para todos los casos, prescindiendo del tiempo, lugar, personas y demas
circunstancias que rodearon a los hechos que fueron objeto de nuestra observacion

al principio de nuestra investigacion.

2.3 LAPREMISA

2.3.1 Ambito de la Ley de Propiedad Intelectual

Como ya quedd especificado en lineas anteriores, una marca 0 Signo
distintivo, una vez que ha sido registrada por su titular ante la dependencia
administrativa competente del Estado ecuatoriano —en este caso viene a ser la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, de conformidad con el articulo 216
de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)—, confiere a su titular, segin lo
establece el articulo 217 del indicado cuerpo de leyes, “el derecho de actuar contra
cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento”. Con este criterio coincide
el tratadista Eduardo Arsenio Oré Sosa, en su obra La Infraccion del Derecho de
Marca, 2007:

No obstante, es indudable que el registro de la marca concede a su
titular la proteccion méas completa, la mas eficaz, pues da nacimiento a
un derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado. Es decir, no
solo reconoce el derecho de uso de la marca en el trafico econémico
(aspecto positivo del derecho de marca), sino también el derecho de
impedir su uso por terceros sin su consentimiento (aspecto negativo
del derecho de marca o ius prohibendi). De este modo, el registro de la
marca concede un derecho oponible erga omnes.

A continuacién el articulo 217 de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)
menciona los casos en los cuales ningun tercero puede incurrir con respecto a una

marca que se encuentra previamente registrada por su titular:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
registrada, con relacion a productos o servicios idénticos o similares a
aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo



29

pudiese causar confusion o producir a su titular un dafio econémico o
comercial, u ocasionar la dilucion de su fuerza distintiva.

Se presumira que existe posibilidad de confusion cuando se trate de un
signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos
con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c¢) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse
analogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

Se puede notar que la proteccion de la marca comprende el signo y los
productos o servicios para los cuales el registro ha sido concedido. Como se puede
inferir de la lectura del articulo 217 de la referida ley, el derecho de impedir el uso
de la marca sin el consentimiento de su titular se ampara en que puede existir un

riesgo de confusion.

2.3.1.1 El riesgo de confusion

El ejercicio del ius prohibendi nace por una razon que se extrae del sentido
comun: Al haber semejanza de signos de una marca anteriormente registrada con
otros de una marca que no lo esta, y que para su uso no se ha obtenido el
consentimiento previo del titular de la marca, puede inducir al consumidor a un
error involuntario que puede acarrear un serio perjuicio moral o econémico al que

tiene la propiedad sobre la marca.

El articulo 196 de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998), reconoce este

riesgo de confusion cuando sefiala lo siguiente:

Tampoco podran registrarse como marca los signos que violen
derechos de terceros, tales como aquellos que:

a.- Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar
confusion en el consumidor con una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos
productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su
uso pueda causar confusion o asociacion con tal marca; o pueda
causar dafo a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial,
0 crear un aprovechamiento injusto del prestigio dela marca o de su
titular.

En tal virtud, basta con comparar ambos signos para que cualquiera pueda

cometer un error de confusion. De tal suerte que si de esa comparacion sale a la
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luz una minima posibilidad de confusion, el titular de la marca ya podra ejercer el
ius prohibendi al cual se ha hecho referencia en lineas anteriores. Se deja
debidamente aclarado que esta comparacion tiene por objeto tanto los signos
como los productos o servicios. Una vez que se ha iniciado el proceso de
comparacion y, seguidamente, en caso de que se haya detectado algin riesgo de
confusion, se debera proceder a establecer los factores que determinan el
surgimiento del riesgo de confusion: la semejanza de los signos y/o la similitud de

los productos.

Tal como lo expresa (Gonzélez, 2009, p. 61), en su obra La infraccién del

Derecho de Marca:

El derecho de marcas se rige, entre otros, por el principio de
especialidad. En virtud de este principio la proteccidn de la marca se
extiende a los productos o servicios para los que el signo ha sido
registrado. De esto resulta, al menos en principio, que la proteccién de
la marca registrada no se dispensa a productos o servicios que no estén
amparados por el registro. Por este motivo, en el analisis del riesgo de
confusion entre dos marcas también debe tener cabida la comparacion
entre los productos o servicios diferenciados por los signos en
conflicto.

2.3.1.2 La comparacion

Tal como quedd explicado en lineas anteriores, el riesgo de confusion
solamente puede ser determinado una vez que los productos o signos son
sometidos a este proceso de comparacion. En tal virtud, esta comparacién tiene
que ser realizada de una manera sucesiva e integral, tomando siempre en cuenta
mas las semejanzas que las diferencias. Eso si, los elementos méas sobresalientes
de las marcas que son comparadas entre si son los que deben ser tomados en

cuenta mas que aquellos elementos que no lo son.

Para mejor ilustracion basta el siguiente ejemplo: Dos marcas que poseen, al
parecer, el mismo signo distintivo son sometidas al proceso de comparacion. En el
momento de la comparacion sale a la luz que ambas marcas tienen distintos
colores —el color es el elemento més caracteristico o mas sobresaliente de ambas
marcas—, pero los peritos que estan a cargo del proceso de comparacion de las
mismas descubren que ambas marcas presentan el mismo tamafo de letras —el

tamario de las letras es un aspecto secundario—, a pesar de que unidas las letras
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dicen palabras diferentes —el signo de una marca dice una palabra y el signo de la
otra palabra dice otra diferente—.

En este caso se puede concluir que la similitud del tamario de las letras es un
elemento que se puede dejar pasar por cuanto ese es un elemento que no ofrece al
publico consumidor la debida capacidad para distinguir una marca de otra. De tal
suerte que quienes realizan la comparacion pueden asegurar que no puede haber
tal confusion. (Gonzalez, 2009, p. 2), en su ensayo Riesgo de confusion en Cuba,

expone lo siguiente:

El decreto ley también establece criterios para llevar a cabo el examen
sobre el riesgo de confusion —comparacion de signos- segin se esté
ante un signo denominativo, figurativo o mixto. Cabe mencionar que
el signo denominativo es aquel que esta constituido por una palabra o
conjunto de palabras o conjunto de palabras. El signo figurativo puede
estar constituido por una imagen, grafico, simbolo o logotipo. El signo
es mixto cuando estd compuesto tanto por una denominacién como
por un signo figurativo. En lineas generales, el legislador atiende a la
semejanza gréafica, fonética y conceptual.

La Ley de Propiedad Intelectual no contempla criterio alguno que se pueda
tomar en cuenta para determinar, una vez realizado el proceso de comparacion, si
entre dos marcas cotejadas entre si existe tal riesgo de confusion ora en los signos

distintivos ora en los productos o servicios.

Sin embargo, en el presente trabajo investigativo se considera que si se
puede proporcionar a continuacion algunos parametros a los cuales se pueden
acoger los entendidos en materia de marcas con miras a establecer si entre dos o

mas marcas confrontadas se da el mencionado riesgo.

2.3.1.3 La similitud

2.3.1.3.1 Lasimilitud conceptual

El tratadista Bercovitz Rodriguez-Cano, como cita (Vidal, 2009, p. 2), es
muy claro al sefialar lo siguiente: “Al comparar los signos habra que tener en
cuenta no sélo su aspecto puramente material, sino también las ideas que suscita

su significado™.
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De lo dicho por el mencionado tratadista se puede inferir que la semejanza
se da no solamente por la similitud de los conceptos utilizados, sino también por
el significado que encierran los conceptos. Entonces, pueden ser diferentes los
conceptos que han sido confrontados entre si, pero si el significado de ambos
conceptos es el mismo, habra riesgo de confusion. Esto se deriva del hecho que
consiste en que el aludido riesgo de confusion se también se puede presentar en
palabras o denominaciones que al aparecer juntas es posible que sus sendos

significados funcionen como sinénimos.

Por ejemplo, si una marca dice “delgado”, mientras que otra dice “flaco”; o
si una marca dice “muchedumbre” y la otra marca dice “gente”. En casos como
estos se puede presentar el riesgo de confusion porque tanto “delgado” y “flaco”
como “muchedumbre” y “gente” evocan el mismo concepto —en el primer caso
se evoca el concepto de no tener exceso de peso o carente de peso, y en el
segundo caso se presenta el concepto de inmenso o exagerado—, lo cual puede
dar lugar a que la coexistencia en el mercado de ambos productos que traen las
sendas denominaciones que se acaban de mencionar induzca al publico

consumidor a que confunda un producto con otro.

Otro ejemplo clarisimo es el que se da en las bebidas que se expenden por
medio de envases de plastico. Asi, mientras que una marca puede decir “Agua
Linda”, la otra marca que también circula en el mercado dice “Agua Bella”. Aqui
también se da el riesgo de confusion por similitud conceptual, aun cuando desde
el punto de vista conceptual no sean iguales los signos por la diferencia de
palabras que se utilizan para dirigir un mensaje a los consumidores. Sin embargo,
a pesar de que se nota a simple vista una impresién visual diferente, las palabras
“Bella” y “Linda” implican hermosura, es decir, funcionan como sinénimos. De
tal suerte que la coexistencia en el mercado de ambos productos con sendos
significados que practicamente son iguales —funcionan como sinénimos— si se
confronta al uno con el otro es posible que haga que el publico consumidor

confunda, al momento de adquirir una bebida envasada, un producto con otro.

Maés aun, no solamente las palabras o denominaciones pueden ser objeto de
comparacion, sino también los signos. Eso si, no se esta haciendo referencia

solamente a los signos en si mismos —como, por ejemplo, las formas con que
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estos aparecen dibujados en las etiquetas o en los envases—, sino también a las

ideas que ellos evocan o a los conceptos que representan.

Es preciso hacer hincapié en el hecho de que esta confrontacion tiene que
hacerse de manera integral. No pueden realizarse apreciaciones por separado
tomando en cuenta componente por componente, sino que esta apreciacion debe
ser global porque todo signo constituye una unidad. Esto es asi porque suelen
haber marcas complejas, es decir tienen mas de una palabra seguida. En este caso
la marca no debe ser desintegrada ni fraccionada en sus vocablos; por el contrario,

la vision tiene que ser de conjunto ya que se trata de una marca compleja.

Lo mismo sucede con los signos figurativos. Dado que estos pueden evocar
ideas o representan conceptos, su vision al momento de la confrontacion también
tiene que ser de conjunto, y no por cada componente, para evitar el riesgo de

confusion.

2.3.1.3.2 La similitud fonética

El autor (Ferndndez-Novoa, 2004, p. 302), en su obra Tratado Sobre el
Derecho de Marcas, es muy claro al fijar los pardmetros o directrices que se
deben tomar en consideracion para determinar si existe un riesgo de confusion por
semejanza fonética:

La comparacion tiene que realizarse mediante una vision o audicion

sencilla, sin necesidad de entrar a disquisiciones técnicas o logico-

gramaticales; no aplicacion de criterios matematicos, como contar el

namero de letras o silabas; la ubicacion de las vocales; identidad y

ubicacion de la silaba tonica; el factor tépico, vale decir, la disparidad

0 coincidencia de las silabas que encabecen las denominaciones

confrontadas; y la transportacién de los elementos constitutivos de las
marcas comparadas.

Otro tratadista que se puede tomar en consideracion es (Ricolfi, 1999), en su
libro I Segni Distintive, Diritto Interno e Comunitario, cuando acota: “En el caso
de la comparacién de marcas denominativas no sélo se habra de considerar el
aspecto grafico de los signos en cuestion, sino también el sonido que se produce
en su pronunciacion corriente”. Aqui cabe la siguiente pregunta: ;Como el
publico consumidor puede identificar una marca o, en su defecto, diferenciarla de

otra?, la respuesta a esta interrogante es la siguiente: Por medio de la
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denominacion. El riesgo de confusion puede darse también cuando dos o mas

signos suenan igual aun cuando representan a dos 0 mas marcas diferentes.

Este es el caso de un par de zapatos que tienen en su suela una marca que
dice “Naik”; sin embargo existen otros zapatos que tienen en su suela la famosa
mara “Nike”. Aqui también hay otro caso de riesgo de confusion por semejanza
fonética que puede, de una manera mas facil que en el caso de riesgo de confusion
por semejanza conceptual, hacer llegar al publico consumidor a un error
involuntario e inevitable, adquiriendo un producto que, a pesar de que
fonéticamente puede identificarse con la famosa marca deportiva internacional, la
calidad del mismo difiere tan sustancialmente de la misma que es lo mas probable

que ese mismo articulo deportivo tenga un cortisimo tiempo de duracion.

Casos de semejanza fonética se han dado, en innumerables ocasiones, en lo
que respecta a los productos medicinales. Asi, existen algunas medicinas cuyas
denominaciones, al ser pronunciadas, se identifiquen con las denominaciones de
otras medicinas. Asi, por ejemplo, una medicina puede decir “arcosia”, mientras
que otra medicina puede tener como denominacion “arcoxia”. Aun cuando en la
denominaciéon de la primera exista una “S” en la parte intermedia y en la
denominacion de la otra haya una “X” también en su parte intermedia, esta
circunstancia no aporta la suficiente distintividad o diferenciacion como para que
una de ellas o las dos, segun el caso, pueda ser registrada. En un caso como el
presente la similitud fonética es tan elocuente que, apreciadas ambas
denominaciones en su conjunto, que no es imposible diferenciar el un

medicamento con el otro.

A manera de aclaracion se puede advertir que esta pronunciacion de las
denominaciones entre las marcas puede hacerse de manera correcta o incorrecta.
Basta solamente con que esta pronunciacion sea de la manera como los
consumidores se encuentran acostumbrados a hacerla. Para una mayor ilustracion
en el sentido de la necesidad juridica establecida en la premisa de proceder al
registro de la marca o signo distintivo, se expone el siguiente caso de similitud
fonética, presentado por el autor Carlos Fernandez-Novoa, citado por (Gonzalez,
2009, p. 2), en su obra Tratado sobre Derecho de Marcas:
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Se ha determinado que el signo solicitado constituido por la
denominacion Cloxantel para distinguir productos farmacéuticos de
uso veterinario de la clase 05 de la clasificacion internacional, no es
registrable como marca por cuanto apreciado en su conjunto no resulta
distintivo en la medida en que estd conformado por un término
extremadamente similar gréafica y fonéticamente a la denominacién
genérica Closantel, sin la que la presencia de la consonante S que se
ubica en la mis aposicion que la consonante X de la denominacion
genérica le aporte la distintividad que requiere para acceder al registro
y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que
pretende distinguir en el mercado.

2.3.1.3.3 Lasimilitud gréafica

Como ya se explicd en lineas anteriores, el publico consumidor puede
identificar una marca o, en su defecto, diferenciarla de otra por medio de la
denominacioén. En este punto se esta haciendo referencia a que los gréficos pueden
contener variedad de colores, tamafios y formas. No cabe duda que este es uno de
los aspectos en el que mas cuidado se debe tener durante el proceso de

confrontacidn para determinar la marca sea susceptible de ser registrada.

Esto es facil de suponer porque un grafico, cualquiera que fuere su forma,
color, posicién y tamafio, es mucho mas facil que entre y permanezca o —mejor
dicho— quede impregnada en la mente de los potenciales compradores que
deberan elegir un producto u otro que se exhibe en los centros comerciales o de
abasto. De tal suerte que si alguien quiere identificar un producto, lo Gnico que
tiene que hacer es ubicarlo mentalmente acogiéndose a su forma, color, entre otros

aspectos que solo los puede ofrecer el grafico de la marca registrada.

En tal virtud, el gréafico de la marca no solamente que va a proporcionar al
publico consumidor un signo distintivo de la marca, sino, mas importante todavia,
un determinado concepto o idea. Fernandez-Novoa, citado por (Gonzélez, 20009,
p. 2), complementa lo explicado en lineas anteriores cuando sefiala: “En la
comparacion de las marcas graficas debe atenderse, en primer lugar, a la
impresion visual que generan las figuras constitutivas de las marcas confrontadas

en la mente de los consumidores”.

Continuando con la explicacién, la razén por la cual el grafico puede quedar
impregnado en la mente de todas las personas —consumidoras o no, adquirentes

del producto o no— radica en el impacto que ese grafico o signo pueda producir
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en la mente de las mismas. Entonces, mientras que un gréafico es facil de recordar,
mientras que una audicion muchas veces se olvida. Mientras que un gréfico sale a
la luz inmediatamente en la mente de cualquier persona, el concepto o significado
no se genera mientras no se haya ubicado mentalmente el grafico en vista de que

el concepto suele ser una derivacion del gréfico.

Por otra parte, tan estricta tiene que ser la comparacion gréafica para que no
exista el riesgo de confusion, que en este proceso no pueden salir a la luz
elementos dominantes del grafico que sean igualitarios o no distintivos. En efecto,
el impacto que produce en la mente un signo al verlo el publico consumidor, se da
por cuanto todo gréafico tiene elementos predominantes que hacen que ese signo
logre diferenciarse de los demas. Son, entonces, esos elementos predominantes en
el signo o grafico los que generan el impacto visual que hara después que se
produzca una imagen clara en la mente de los consumidores sobre la marca y el

producto al cual ésta accede.

En tal virtud, los elementos predominantes de cada uno de los signos deben
poseer una inobjetable capacidad diferenciadora para que no haya lugar a riesgo
de confusion. Ahora bien, puede darse el caso de que los elementos
predominantes del signo sean de una magnitud tal que retnan el requisito de
distintividad. Sin embargo, a pesar de que estos elementos hacen que los graficos
gue son objeto de la comparacién sean desiguales, no es menos cierto que estos
elementos pueden provocar en la mente del pablico consumidor la evocacién de

conceptos equivalentes.

Acerca de este punto salta a la vista el siguiente ejemplo: Una marca de
cerveza usa un signo en sus envases contentivos de la bebida alcohélica, mientras
que otra marca de cerveza utiliza otro signo en sus envases que llevan en su
interior la cerveza. En cuanto a ambos signos no existe ningun temor a que surja
riesgo de confusion porque ambos signos son diferentes entre si, es decir, son
diferentes en tamafio, color, forma, etc. Sin embargo, a pesar de cada grafico tiene
elementos dominantes distintivos, ambos conceptos evocan el mismo concepto en
el momento en que en el grafico de una marca consta una persona que esta

sonreida después de que se ha tomado una cerveza, mientras que la otra marca
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muestra una persona que esta compartiendo un momento alegre con otros amigos

que estan bebiendo con él algunas cervezas.

En el ejemplo que se menciond anteriormente, se puede observar que en el
primer grafico hay una persona de una determinada edad, vestido de una manera,
que esté sola y que se presenta sonriendo mientras bebe cerveza; y, en el segundo
caso, aparecen otras personas de otra edad, con otras vestimentas, rodeados por
otras personas, y que Se muestran alegres cuando estdn conversando Yy
consumiendo cerveza en un bar. Es obvio que no habria riesgo de confusion

porqgue el contenido de ambos signos es diferente el uno del otro.

Sin embargo, aun asi puede haber riesgo de confusion por similitud gréfico
en vista de que ambos graficos dan a entender que tanto la una cerveza como la
otra dan al consumidor no solamente la sensacion de frescura sino también de
bienestar en cualquier momento y lugar, tanto si se estd solo como si se esta
acompariado, independientemente de la edad que se tenga. Por lo tanto, a pesar de
que la diferencia de ambos signos es tal que no permite el riesgo de confusion por
similitud grafica, este riesgo se presenta cuando, al comenzar a hacer el analisis de
las marcas desde el punto de vista estrictamente conceptual una vez concluido el

analisis entre las marcas, surge esta similitud.

2.3.2  Ambito de la ley de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo

Ya se analizo el bien juridico uso exclusivo del derecho de marca desde el
ambito de la Ley de Propiedad Intelectual. En resumen, de conformidad con el
cuerpo de leyes arriba citado, una marca, una vez que ya se encuentra
debidamente registrada en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, nacen
para el titular de la marca registrada los siguientes derechos: El derecho de uso de
la marca en el mercado, distinguiéndola de los deméas productos o servicios para
los cuales la marca ha sido registrada; y, finalmente, el derecho de impedir que
terceros utilicen sin el consentimiento del titular de la misma, usen esa misma

marca en el mercado.

Toca ahora realizar este andlisis juridico desde la Ley de la Jurisdiccion de
lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, es menester reiterar que, tal como lo

establece el numeral 6 del articulo 217 del Cddigo Orgénico de la Funcion
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Judicial, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo también son
competentes para conocer las controversias relacionadas con la aplicacién de la
Ley de Propiedad Intelectual. Aun cuando a traves del citado cuerpo de leyes se le
confieran a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo dicha
competencia, esto no quiere decir que se estd cumpliendo con el principio de
especialidad consagrado por el articulo 11 del mismo Codigo Orgénico de la

Funcién Judicial.

Para muestra solamente serd menester remitirse al texto de la (Ley de la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo). Asi, el articulo 1 de este cuerpo
de leyes dice lo siguiente:

De los recurrentes. Objeto principal.- El recurso contencioso-
administrativo puede interponerse por las personas naturales o
juridicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la
Administracion Publica o de las personas juridicas semipublicas que
causen estado, y wvulneren un derecho o interés directo del
demandante.

Por su parte, el articulo 2 de la (Ley de la Jurisdiccion de lo Contencioso

Administrativo), establece lo siguiente:

Objeto secundario.- También puede interponerse el recurso
contencioso-administrativo contra resoluciones administrativas que
lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley,
cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de
alguna disposicidn de caracter general, si con ésta se infringe la ley en
la cual se originan aquellos derechos.

De lo que se puede inferir de una rapida lectura de las dos normas juridicas
arriba transcritas es que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo es
competente para resolver las controversias entre los particulares y la
administracion publica cuando ésta dictare alguna resolucién por medio de la cual
se infringiere algin derecho del reclamante, o, en su defecto, cuando dicha
resolucion de la administracion publica fuere atentatoria contra alguna ley. El
articulo 3 de la indicada (Ley de la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo), es mucho mas explicito cuando establece las clases de recursos

contencioso-administrativos que hay y la procedencia de cada uno de ellos:
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El recurso contencioso-administrativo es de dos clases: de plena
jurisdiccion o subjetivo, y de anulacion u objetivo.

El recurso de plena jurisdiccion o subjetivo ampara un derecho
subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido 0 no
reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se
trata.

El recurso de anulacion, objetivo o por exceso de poder, tutela el
cumplimiento de la norma juridica objetiva, de caracter
administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo
para deducir la accion, solicitando al tribunal la nulidad del acto por
adolecer de un vicio legal.

Se aprecia, entonces, que es la finalidad lo que hace la diferencia entre el
recurso subjetivo o de plena jurisdiccion y el recurso objetivo o de anulacion.
Efectivamente, mientras que con el recurso objetivo se persigue la plena vigencia
de la norma juridica violada por medio del acto administrativo que ha sido objeto
de la impugnacion, en el recurso subjetivo lo que se va a pretender es la
proteccion del derecho del recurrente que ha sido infringido por medio del acto

administrativo.

Para una mejor explicacion se puede afirmar que lo que se protege con el
recurso subjetivo es el derecho subjetivo del demandante y que esta reconocido
por una ley anterior; mientras que con el recurso objetivo lo que se pone de
manifiesto es la intencién de que prevalezca el derecho objetivo que ha sido
objeto de violacion por medio de algin acto administrativo. Entonces, con el
recurso subjetivo se va decidir sobre la validez del acto administrativo que es

materia de impugnacion.

En cambio, con el recurso objetivo se va a resolver sobre la anulacion del
acto administrativo en aras de la plena vigencia de la juridicidad o de la norma
juridica que ha sido transgredida por el acto administrativo que se pretende anular.
Por lo tanto, si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente, segin
el numeral 1 del articulo 217 del (Codigo Organico de la Funcién Judicial), para
“conocer Yy resolver las controversias que se suscitaren entre la administracion
publica y los particulares por violacion de las normas legales o de los derechos
individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos

administrativos...”.
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Habria que establecer cual debié haber sido la razon que tuvo el legislador
para, por medio del numeral 6 de la misma norma juridica contenida en este
ultimo cuerpo de leyes, darle la competencia al oOrgano jurisdiccional
administrativo para dirimir las controversias que se suscitaren en torno a la Ley de
Propiedad Intelectual, infringiendo asi el principio de la especialidad que
contempla el articulo 11 del Codigo Orgénico de la Funcién Judicial. Los jueces y
juezas que integran las salas de lo Contencioso Administrativo son especialistas
para componer las controversias que tuvieren por objeto la reivindicacion de los
derechos subjetivos del demandante o, en su defecto, hacer prevalecer el imperio
de la ley a través de la anulacién del acto administrativo.

Si a la competencia arriba detallada se le agrega una competencia para
dirimir las controversias que no emanan del ejercicio de una potestad de la
administracion pablica ni que constituye un acto administrativo, sino que emanan
de un particular que, como es de dominio publico, no es funcionario publico ni
tiene la potestad publica de dictar resoluciones en el &mbito de sus atribuciones
legales. No se entiende porqué a los jueces y juezas del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo se les ha dado una competencia —como es la de
arreglar conflictos derivados de la aplicacion de la Ley de Propiedad Intelectual—
que, ni de lejos, se puede comparar con la competencia que consiste en solucionar
diferencias entre la administracion pablica y los funcionarios de la misma, y que
salen a la luz cuando la administracion publica dicta un acto administrativo que va
en contra de una disposicion legal o que desconoce, total o parcialmente, un
derecho subjetivo —conflictos como estos solamente pueden solucionarse
siguiendo el procedimiento contemplado por la Ley de la Jurisdiccion

Contencioso Administrativa—.

¢En donde quedaria el principio de especialidad si, por ejemplo, el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo debe resolver una causa en la que un
ex funcionario publico demanda a un determinado 6rgano de la administracién
publica, y en la que solicita la inmediata restitucion a su cargo en vista de que el
titular lo ha destituido aparentemente sin causa legal alguna y violando todos los
procedimientos contemplados por la Ley; mientras que, simultdineamente, ese

mismo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo debe resolver otra
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causa incoada por el titular de marca registrada en contra de una persona que esta
comercializando productos o servicios en los que se utiliza una marca no

registrada que es igual a la registrada en el pais?

¢En donde quedaria el principio de especialidad que reconoce el articulo 11
del Codigo Orgénico de la Funcién Judicial si, por ejemplo, el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo debe resolver una causa en la que un
funcionario publico demanda a un determinado 6rgano de la administracion
publica, y en la que solicita el pago inmediato de sus haberes que, por medio de
un acto administrativo dictado por la el 6rgano de la administracion publica
demandada, le han sido descontados sin que exista el respectivo sustento legal;
mientras que, al mismo tiempo, ese mismo Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo debe resolver otra causa incoada en contra de una persona que ha
fabricado un producto mediante la utilizacion de una férmula que ha sido
previamente patentada o registrada en el pais por el titular de la patente 0 marca

registrada?

¢Se estaria cumpliendo con el principio de especialidad que trae el articulo
11 del Cddigo Organico de la Funcion Judicial si, por ejemplo, el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo debe resolver una causa en la que un
funcionario publico demanda a un determinado 6rgano de la administracion
publica, y en la que pide que se declara la nulidad de un acto administrativo
dictado por el 6rgano de la administracion publica demandada, y que segun el
demandante transgrede los derechos contemplados por el ordenamiento juridico
del Estado en favor de los funcionarios de ese mismo 6rgano de la administracion
publica demandada; mientras que, al mismo tiempo, ese mismo Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo debe resolver otra causa incoada en contra de
una persona que ha divulgado, adquirido o utilizado en su beneficio personal un

secreto comercial?

2.3.3 Ambito del Cédigo Organico Integral Penal

No se puede dejar de hacer referencia al Codigo Organico Integral Penal
como el cuerpo de leyes que contiene descripciones de conductas dolosas y

antijuridicas que tambien pueden atentan contra el bien juridico uso exclusivo de
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una marca registrada; no hay que olvidar que el Derecho de Marca es una rama
del Derecho Mercantil, y el Derecho Mercantil pertenece a la esfera del Derecho
Privado. Al hablar del Derecho Privado como una parte del Derecho Mercantil,
habria que inferir que el Derecho de Marca tutela intereses privados. De tal
manera que cualquier transgresion al Derecho de Marca puede hacer pensar que,
por tratarse de un bien juridico de naturaleza individual, la reaccion sera menos

enérgica 0 menos trascendental.

Sin embargo, como ya se vio en lineas anteriores, no es asi. Contrario a lo
que comunmente se piensa, la violacion del Derecho de Marca o al bien juridico
uso exclusivo de una marca registrada también puede producir consecuencias
perniciosas al cuerpo social. Asi, (Oré Sosa, El delito de falsificacion de marcas
en el codigo penal peruano, 2006, p. 58), es muy claro cuando afirma: “La
doctrina mayoritaria, a la cual adscribimos, parece estar de acuerdo en que el bien
juridico tutelado en el delito analizado es el derecho de exclusiva sobre un signo

distintivo, esto es, un bien juridico de naturaleza individual”.

Dicho tratadista es ain mas explicito cuando afirma que “no obstante, a
pesar de que entendemos que el bien juridico protegido es de corte individual, no
podemos desconocer que existen intereses de naturaleza colectiva que merecen ser
preservados: La competencia, el mercado y el interés de los consumidores”. Por lo
tanto, cuando se habla de proteger el interés individual que tiene el titular del
derecho de uso sobre un signo distintivo, se esta frente a un interés que trasciende
el &mbito de lo particular para entrar en la esfera del interés general o social. No
hay que olvidar que el Derecho Penal, como rama del Derecho Publico, protege

intereses sociales.

En tal virtud, se puede también afirmar sin temor a caer en equivocacion
alguna que al lesionar o al poner en serio peligro el bien juridico uso exclusivo de
un signo distintivo, no solamente se esta comprometiendo el interés individual del
duefio de la marca o del signo distintivo de usar la marca en el mercado para
distinguir los productos para los cuales dicha marca ha sido registrada y, ademas,
el interés de impedir que terceros, sin su consentimiento, usen la marca en el
mismo mercado, sino que, mucho mas trascendente todavia, tambien se esta

lesionando o poniendo en serio peligro intereses sociales porque también toca el
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interés de los consumidores que permanentemente estdn adquiriendo bienes y
servicios en general, y, como tales, tienen todo el derecho de exigir que los bienes

y servicios que consumen o adquieren sean excelentes en calidad y en cantidad.

El articulo 52 de la (Constitucién de la Republica del Ecuador) corrobora lo

hasta aqui explicado cuando afirma lo siguiente:

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de
Optima calidad y a elegirlos con libertad, asi como a una informacion
precisa y no engafiosa sobre su contenido y caracteristicas.

La ley establecera los mecanismos de control de calidad y los
procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las
sanciones por la vulneracion de estos derechos, la reparacion e
indemnizacién por deficiencias, dafios o mala calidad de bienes y
servicios, y por la interrupcién de los servicios publicos que no fuera
ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

El articulo 53 de la Carta Magna es aun mas explicito cuando sefiala lo

siguiente:

Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios
publicos deberan incorporar sistemas de medicion de satisfaccion de
las personas usuarias y consumidoras, y poner en practica sistemas de
atencion y reparacion.

El Estado respondera civilmente por los dafios y perjuicios causados a
las personas por negligencia y descuido en la atencion de los servicios
publicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan
sido pagados.

El articulo 54 de la (Constituciéon de la Republica del Ecuador),

complementa el sentido de la anterior norma constitucional cuando manifiesta:

Las personas o entidades que presten servicios publicos o que
produzcan o comercialicen bienes de consumo, seran responsables
civil y penalmente por la deficiente prestacion del servicio, por la
calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de
acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripcion que
incorpore.

Las personas seran, responsables por la mala practica en el ejercicio
de su profesidn, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo
la integridad o la vida de las personas.

En virtud de las 3 normas constitucionales arriba transcritas, se puede

colegir que a pesar de que el Derecho de Marca es una parte del Derecho
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Mercantil y éste, al igual que el Derecho Civil y el Derecho Societario, es parte
del Derecho Privado, no es menos cierto que se esta frente a un bien juridico —el
derecho al uso exclusivo de la marca— que trasciende la esfera de lo individual y
va a desembocar en la esfera de lo general porque su vulneracion puede complicar
enormemente el libre tr&fico de mercaderias y hasta el mismo régimen de

economia de mercado constitucional y legalmente garantizado.

El articulo 332 de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998) (Cddigo Organico
Integral Penal)reconoce el caracter de publico que tienen los bienes juridicos que

recoge la indicada ley cuando establece lo siguiente:

La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad
intelectual son de interés publico. El Estado, a través del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), ejercera la tutela
administrativa de los derechos sobre propiedad intelectual y velara por
su cumplimiento y observancia.

En virtud de lo antes expuesto, se puede asegurar que el bien juridico
tutelado es de naturaleza individual, pero su influencia es de naturaleza social
porque detrds del mero uso de la marca existen intereses que merecen ser
cuidadosamente protegidos. De tal manera que la vulneracion de este derecho
puede estar representado para la sociedad en su conjunto un enorme dafio
incalculable y, con mayor razon, hasta irreparable. Por ejemplo, ¢no se estaria
afectando la salud de toda la colectividad si alguien, transgrediendo el derecho de
uso exclusivo de una marca registrada que tiene el titular de la misma, vende
productos que estan contenidos en envases que tienen etiquetas fabricadas con
signos perteneciente a la marca previamente registrada en el pais, haciendo creer
que se trata de un producto de la marca auténtica y no de un producto de una

marca distinta?.

En otro orden de cosas y como es de dominio publico, el Cédigo Organico
Integral Penal se publicé en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10 de
Febrero del 2014. A través de la disposicion derogatoria vigésimo segunda del
mismo cuerpo de leyes quedaron derogadas las disposiciones contenidas en el
Capitulo Tercero de la Ley de Propiedad Intelectual que era el que contemplaba
las tipificaciones de los delitos que transgredian los bienes juridicos tutelados por

este Gltimo cuerpo de leyes. Como dice claramente la Constitucion de la
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Republica del Ecuador en el numeral 2 del articulo 132: “Se requerira de ley en
los siguientes casos: 2. Tipificar las infracciones y establecer las sanciones

correspondientes”.

De tal manera gque son los tipos penales, los mismos que estan contenidos en
la respectiva ley penal, los que describen las conductas delictivas. Por otra parte,
al leer el respectivo tipo penal contenido en la ley de la materia se encuentra con
que existe un verbo que no es mas que el que va a indicar la accién cometida por
el infractor, y es la que, a la larga, va a ser objeto de la sancion por parte del titular
del 6rgano jurisdiccional penal competente. El verbo indicativo de la accion que
se tipifica es lo que en doctrina se denomina verbo rector que puede ser cualquier
verbo como matar, lesionar, robar, estafar, extorsionar, hurtar, perjurar, calumniar,

etc.

Ahora bien, si se hace referencia al texto del Cddigo Organico Integral
Penal, se puede encontrar con que no hay ninguna tipificacion de los delitos que
vulneran el bien juridico de uso exclusivo de la marca, y que antes de la
derogatoria si tenia tipificados la Ley de Propiedad Intelectual. Un tipo penal que,
de uno u otro modo, describiria una conducta que vulneraria el bien juridico que
antes tutelaba la Ley de Propiedad Intelectual antes de la derogatoria por parte del
(Cddigo Organico Integral Penal), es el contenido en el articulo 235 del

mencionado cuerpo de leyes, que dice:

Engafio al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o
servicios vendidos.- La persona que provoque error al comprador o al
usuario acerca de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido,
entregando fraudulentamente un distinto objeto o servicio ofertado en
la publicidad, informacién o contrato o acerca de la naturaleza u
origen de la cosa o servicio vendido, entregando una semejante en
apariencia a la que se ha comprado o creido comprar, serd sancionada
con pena privativa de la libertad de seis meses a un afio.

Sin embargo, ninguno de los tipos penales que se encuentran contenidos en
el Codigo Organico Integral Penal traen verbos rectores que se refieran a
modalidades tipicas que antes de la derogatoria si estaban tipificadas por la Ley de
Propiedad Intelectual como fabricar, almacenar, utilizar, ofertar, distribuir,
vender, ofertar, importar y exportar productos o servicios para los cuales se ha

empleado una marca idéntica o similar a otra que se encuentra previamente
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registrada. El tratadista (Oré Sosa, El delito de falsificacion de marcas en el
cddigo penal peruano, 2006, p. 74), ilustra ain mas sobre esto cuando dice lo

siguiente:

Ahora bien, el derecho de exclusiva sobre una marca nace con el
registro. El contenido de este derecho, en lo que ahora nos interesa -y
como ya se dijo en el capitulo correspondiente- esta dado por el
derecho del titular a usar la marca de manera exclusiva en el mercado
por si 0 a través de un tercero con su consentimiento (como en un
contrato de licencia por ejemplo). Frente a este derecho de uso, se
tiene otro de contenido opuesto consistente en el derecho del titular a
excluir o prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen la marca
registrada por él (contenido negativo del derecho de marca o ius
prohibendi).

Con lo cual este derecho se vulnera cuando un tercero sin el
consentimiento del titular usa una marca idéntica o similar para
designar en el mercado productos o servicios para los que dicho signo
se encuentra registrado. Cualquier acto de infraccion de marca,
incluyendo los de naturaleza delictiva, debe girar alrededor de este
contenido minimo.

Entonces, si se hace referencia al tipo penal contenido en el articulo 235 del
Codigo Organico Integral Penal, surgird con meridiana claridad que este no
contiene el verbo rector “fabricar” ni “almacenar” ni “utilizar” ni “ofertar” ni
“distribuir” ni “vender” ni “ofertar” ni “importar” ni, finalmente, “exportar”, sino

que en dicho tipo penal consta el verbo rector “entregar”.

En tal virtud, se podria estar en condiciones de asumir que el delito que va a
ser objeto de la respectiva sancién, después de agotado el tramite previsto en la
ley procesal penal, va a ser el que tiene el verbo rector “entregar” en el tipo
previsto en el articulo 235 del ultimo cuerpo de leyes; pero —se aclara— que no
es una entrega de cualquier cosa, sino una entrega “de un distinto objeto o servicio

al ofertado en la publicidad”.

Asi que este tipo penal nada tiene que ver con los tipos penales que ver con
los tipos penales que aparecian en la Ley de Propiedad Intelectual antes de la
derogatoria, porque en ellos si constaba el verbo rector “fabricar”, “almacenar”,
“utilizar”, “ofertar”, “distribuir”, “vender”, “ofertar”, “importar” y, finalmente,

“exportar”.
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En consecuencia, para que se considere un delito contra el derecho de uso
exclusivo de la marca, ademéas de la fabricacion, del almacenamiento, de la
utilizacion, de la oferta, de la distribucion, de la oferta, de la importacion vy,
finalmente, de la exportacion, sin el consentimiento del titular de la marca, debera
estar acompafiado del fin de lucro poniendo a disposicién de los potenciales
compradores los productos, objetos de la reproduccion junto con la marca
previamente registrada, en el mercado. Por ejemplo, cuando se ponen a la venta en
las perchas de los almacenes de las llamadas “bahias” productos con etiquetas que
pertenecen a una marca que ya estaba registrada con anterioridad. En este caso el
s6lo hecho de poner a la vista de los transeuntes productos —por ejemplo,
teléfonos celulares— con etiquetas en las que se ve que son de una marca que ya
estd registrada, ya es motivo suficiente para que el duefio del establecimiento
comercial sea procesado penalmente, aun cuando no venda absolutamente nada ni

su actividad comercial reporte rédito econdmico alguno.

Sin embargo, el capitulo 11l de la Ley de Propiedad Intelectual ya se
encuentra derogado. Esto implica que el bien juridico uso exclusivo de la marca
que antes de la derogatoria estaba penalmente protegido por la Ley de Propiedad
Intelectual, ahora ya no cuenta con la proteccion de este ni de ninguna otra ley —ni
siquiera del Cadigo Organico Integral Penal porque, como ya quedd explicado en
lineas anteriores, este cuerpo de leyes no tipifica ninguna de las conductas
delictivas que si tipificaba la Ley de Propiedad Intelectual antes de la
derogatoria—.

De tal suerte que se podra fabricar, almacenar, utilizar, ofertar, distribuir,
vender, ofertar, importar y, finalmente, exportar, con fines comerciales y sin
consentimiento del titular de la marca registrada, productos que tengan una
etiqueta que contiene signos relacionados con una marca ya registrada, aun asi los
infractores no podran ser objeto de un proceso penal. En un caso como el anterior
los infractores solamente podran ser objeto de un juicio civil por la via verbal
sumaria sustanciado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,

de conformidad con el articulo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Aqui sale a la luz otra observacion juridica: Los bienes juridicos que

tutelaba la Ley de Propiedad Intelectual han quedado desprotegidos luego de la
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derogatoria. Esto fue un error histérico en vista de que, como ya quedé explicado
con lujo de detalles en lineas anteriores, la vulneracion a los bienes juridicos que
recogia la Ley de Propiedad Intelectual también representa un serio y, en algunos

casos, irreparable dafo social.

El interés no solamente es del duefio de la marca que habia obtenido la
licencia de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, sino que el interés
también era de la sociedad en su conjunto porque con la transgresion del bien
juridico uso exclusivo del derecho de marca también se comprometen, en un
grado mayor o igual al del titular del derecho del uso exclusivo de la marca,
intereses tan valiosos para la sociedad como lo son, entre muchos otros intereses
sociales, el de la seguridad juridica y el de la salud publica. Efectivamente, el
articulo 32 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador) advierte:

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizacion se

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la

alimentacion, la educacion, la cultura fisica, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizara este derecho mediante politicas econdmicas,

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,

oportuno y sin exclusiébn a programas, acciones y servicios de
promocion y atencion integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestacion de los servicios de salud se regira por los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,

calidad, eficiencia, eficacia, preocupacion y bioética, con enfoque de
género y generacional.

Seguidamente, ya que se ha hablado de la seguridad juridica, el articulo 82
de la (Constitucién de la Republica del Ecuador, 2008), expresa lo siguiente: “El
derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la Constitucién y en
la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y aplicadas por las

autoridades competentes”.

El articulo 25 del (Cdédigo Organico de la Funcién Judicial) complementa a
la norma constitucional arriba transcrita cuando alega lo siguiente: “Las juezas y
jueces tienen la obligacion de velar por la constante, uniforme y fiel aplicacion de
la Constitucion, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demas normas

juridicas™. Por lo tanto, los bienes juridicos reconocidos por la Ley de Propiedad
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Intelectual no se debieron haber quedado penalmente desprotegidos. Ahora todo
se reduce a una sancion de carcter administrativo impuesta por el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) traducida en una multa o en una

suspension del establecimiento comercial.

Asi advierte el articulo 339 de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)

cuando dispone lo siguiente:

Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictard resolucion
motivada. Si se determinare que existié violacion de los derechos de
propiedad intelectual, se sancionard al infractor con la clausura del
establecimiento de 3 a 7 dias y/o con multa de entre quinientos (500)
dolares de los Estados unidos de América y cien mil (100.000) délares
de los Estados Unidos de América, y podra disponerse la adopcion
cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta ley o
confirmarse las que se hubieren expedido con caracter provisional.

La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual aplicara las
sanciones establecidas en esta Ley cuando conozca y resuelva sobre
asuntos de competencia desleal.

Si existiere la presuncién de haberse cometido un delito, se enviara
copia del proceso administrativo a la fiscalia.

Se considera que la aplicacion de sanciones administrativas como la multa o
la clausura del establecimiento comercial a las que se refiere la norma juridica
antes transcrita no es lo suficientemente disuasiva. La experiencia ha mostrado
que la multa y/o la clausura del establecimiento comercial no reeduca al infractor,
y lo deseable es que el régimen de sanciones contemplado por la ley —cualquiera
que esta fuere— sea lo suficientemente contundente como para que induzca al

sujeto a desistir de su pretension de quebrantar la norma juridica.

2.3.4 Ambito de las providencias preventivas

Por otra parte, la ultima parte de la disposicion transitoria quinta de la Ley
de Propiedad Intelectual sefiala: «... a excepcion de las diligencias cautelares, que
seran conocidas por las juezas y jueces de lo civil”. En otros términos, segun esta
misma disposicién transitoria, los Tribunales Distritales de lo Contencioso
Administrativo son competentes para sustanciar las causas relacionadas con
conflictos surgidos en base a la aplicabilidad de la Ley de Propiedad Intelectual.
Sin embargo, cuando se trata de las diligencias cautelares a las que se refieren los

articulos 305 y siguientes de este ultimo cuerpo de leyes, los competentes ya no
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son los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo sino los

jueces de lo Civil.

Aqui se encuentra otro punto que atenta contra el ya mencionado
principio juridico de la especialidad, es decir, mientras que el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo tiene la competencia para
sustanciar los procesos que tienen por objeto divergencias
relacionadas con aspectos contemplados por la Ley de Propiedad
Intelectual, los Jueces de lo Civil tiene competencia para aplicar las
medidas cautelares que tienen que ver con la propiedad intelectual.
¢Cual es el motivo por el que no pueden ser competentes para dictar
providencias preventivas y cautelares los mismos miembros del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en materia de
propiedad intelectual? ¢ Cual es el motivo por el que ha tenido que ser
dividida la competencia? Si la administracion de justicia se ejerce en
forma especializada, es decir, atendiendo a una determinada &rea del
Derecho —asi reza el articulo 11 del Codigo Organico de la Funcién
Judicial—, ¢por qué unos jueces administran justicia en una
determinada area de la propiedad intelectual y otros jueces la
administran en otra area dentro de la misma propiedad intelectual?

2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SEGUN LOS PRINCIPIOS
JURIDICOS QUE INFORMAN EL SISTEMA PROCESAL

Al comienzo del presente trabajo investigativo se expuso sobre la
concentracion, simplificacion, celeridad e inmediacion, asi como de los principios
juridicos que informan todos los procesos que se someten a conocimiento y

resolucion de los jueces.

2.4.1 El principio juridico de concentracion

Como ya quedo explicado, en virtud del primero de los principios juridicos
arriba sefialados, para que la administracion de justicia sea lo mas agil posible, y,
mejor aun, para que esté libre de dilaciones, se debe propender a que en un mismo
momento procesal se haga todo lo que fuere procesalmente necesario para que el
proceso cumpla con los fines que le corresponden de conformidad con la

Constitucién y la Ley.

Asi, en una —es preferible que sea en una sola Audiencia— o en el menor
namero posible de audiencias orales (Audiencias de Conciliacion; Audiencias
Preliminares o Audiencias Definitivas; Audiencias de Inicio de Instruccion Fiscal,

Audiencias Preparatorias de Juicio o Audiencias Publicas de Juzgamiento,
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dependiendo de la clase de juicio que se esta sustanciando, y del momento
procesal por el cual estd atravesando la contienda judicial), se cumpla con el
planteamiento de la pretension, la presentacion de las pruebas, la formulacion de
los alegatos por quienes representan a las partes procesales, y, finalmente, la

resolucion del titular del érgano jurisdiccional competente.

Entonces, si en materia de propiedad intelectual la competencia esta
separada entre jueces que dictan las medidas cautelares —que de conformidad con
la Ley de Propiedad Intelectual tienen que ser los jueces de lo civil— y los jueces
que sustancian los procesos de conocimiento en la misma materia, que por
disposicion del articulo 294, en concordancia con la disposicion transitoria quinta,
parte final, de la misma Ley de Propiedad Intelectual, y del numeral 6 del articulo
217 del Cddigo Organico de la Funcion Judicial son los jueces del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo ¢se estaria cumpliendo con el principio
de concentracién que trae el articulo 19 del Cédigo Organico de la Funcion
Judicial si, por ejemplo, un Juez de lo Civil dicta una medida cautelar que consiste
en el secuestro preventivo de los productos que estan contenidos en envases que
tienen etiquetas fabricadas con signos perteneciente a otra marca previamente
registrada en el pais, mientras que el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo debe resolver una causa incoada por los titulares de la marca
previamente registrada y cuyas etiquetas fueron fabricadas para utilizarlas en otros
envases gque contenian el mismo producto, y que antes del inicio de la causa civil
dichos productos fueron objeto de la medida cautelar de secuestro preventivo

dictada por el Juez de lo Civil?

2.4.2 El principio juridico de inmediacién

Pero ahi no termina todo porque otro principio juridico al cual también se ha
hecho referencia en lineas anteriores es el de la inmediacion. Por medio del
aludido principio juridico se da la presencia fisica del juez en todas las etapas y
fases del proceso. El titular del 6rgano jurisdiccional competente no se separa
fisicamente del proceso mientras éste se estd sustanciando. En tal virtud, ante el
mismo Juez las partes procesales le plantean su pretension, a él le hacen llegar sus
solicitudes de practicas procesales de prueba, el mismo Juez ordena que delante de

él se evacuen siempre y cuando se esté dentro del respectivo momento procesal, y,
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finalmente, a él las partes procesales le argumentan juridicamente en defensa de

sus intereses.

Por consiguiente, si en materia de propiedad intelectual la competencia esta
separada entre jueces que dictan las medidas cautelares y los jueces que
sustancian los procesos de conocimiento en la misma materia, ;Se estaria
cumpliendo con el principio de inmediacion que traen el art. 169 de la
Constitucién ecuatoriana y el art. 19 del Cddigo Organico de la Funcion Judicial
si, por ejemplo, un Juez de lo Civil dicta una medida cautelar que consiste en el
secuestro preventivo de una obra de pintura ajena que ha sido distribuida por una
persona como si fuera de él, mientras que el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo debe resolver una causa incoada por el titular de la obra de pintura
que ha sido distribuida por el demandado como si fuera de él, y que antes del
inicio de la causa civil dicha obra fue objeto de la medida cautelar de secuestro
preventivo dictada por el Juez de lo Civil?.

El hecho de que el titular del 6rgano jurisdiccional civil decida un asunto
que esté vinculado a la propiedad intelectual y el titular del 6rgano jurisdiccional
administrativo decida sobre el mismo asunto que también tiene que ver con la

misma materia, hace que no se dé la tan ansiada economia procesal.

Efectivamente, al hacer la Ley respectiva que las providencias preventivas o
medidas cautelares sean dictadas por un Juez mientras que la misma Ley manda a
que los procesos de conocimiento se ventilen en un érgano jurisdiccional diferente
del anterior, no se estd haciendo que se aplique el principio juridico de la
concentracion porque la misma Ley de Propiedad Intelectual hace que en
momentos procesales diferentes entre si se realicen diligencias que muy bien se
pueden despachar en una misma Audiencia, es decir, por mandato legal primero
se va a un juzgado para obtener que se evacue la providencia preventiva o la
medida cautelar, y, seguidamente, en cumplimiento de dicho mandato el titular del
derecho de uso de marca tiene que ir a otro juzgado para hacer que se sustancie el

juicio verbal sumario en contra del transgresor de ese bien juridico.

Adicionalmente, al hacer que las providencias preventivas o medidas

cautelares sean dictadas por un Juez mientras que los juicios de conocimiento sean
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resueltos por otros Jueces, no se esta haciendo que se aplique el principio juridico
de la inmediacion porque la Ley de Propiedad Intelectual hace que un Juez esté
encargado del impulso de una diligencia o medida preventiva, y, sin embargo, la
misma Ley obliga al titular del derecho de uso de marca a ir ante otro Juez para
poner a su conocimiento y resolucién su reclamacién por la via verbal sumaria
para obtener la tutela efectiva de su derecho infringido. Se aprecia, entonces, que
diferentes jueces despachan un mismo asunto derivado de la Ley de Propiedad

Intelectual.

2.4.3 El principio juridico de celeridad

En lo que respecta al principio juridico de la celeridad, se puede sefialar que
para evitar los retardos en la administracion de justicia es menester que el proceso
transcurra de la forma mas expedita y rapida, evitando retardos que atentan contra
el cumplimiento de los objetivos que le asignan la Constitucion y la ley a todo

proceso, independientemente de su naturaleza.

El principio de celeridad tampoco se cumple porque, por ejemplo, en virtud
del mandato legal primero se va al Juzgado de lo Civil para obtener que se evacue
la providencia preventiva o la medida cautelar de secuestro de un producto o
servicio que utiliza una marca no registrada idéntica o similar a una marca
registrada en el pais, y, seguidamente, en cumplimiento de dicho mandato de la
Ley de Propiedad Intelectual el titular del derecho de uso de marca tiene que ir al
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para hacer que se sustancie el
juicio verbal sumario en contra del transgresor de ese bien juridico para que se lo
condene a pagar la indemnizacion por dafios y perjuicios de conformidad con el
articulo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Para que haya celeridad debe haber normas juridicas —sobre todo las de
caracter procesal— que impidan la prolongacion innecesaria del tramite de los
procesos. Entonces, tener que ir del organo jurisdiccional civil para pedir la
aplicacion de alguna medida preventiva al drgano jurisdiccional administrativo
para promover el juicio verbal sumario en contra de quien estd atentando contra

algun derecho reconocido por la Ley de Propiedad Intelectual, implica un
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obstaculo que hara que se retarde no solamente el normal desarrollo del proceso

sino también su terminacioén.

En materia de proteccion de derechos derivados de la propiedad intelectual,
el tramite de los procesos que tienen por objeto la tutela de los mismos debera ser
urgente porque, por ejemplo, hay demasiadas personas que se enriquecen
solamente plagiando productos amparados por una patente de invencion obtenida
en el pais. Lo logico es que para que haya celeridad, el mismo titular de un mismo
organo jurisdiccional que hubiere prevenido en el conocimiento de la causa debera
tener la competencia para dictar las medidas cautelares y para conocer par despues
resolver el juicio verbal sumario. Asi el principio de celeridad no serd un mero
enunciado constitucional y legal sino, ademas, una feliz realidad en materia de

proteccién de derechos contemplados por la Ley de Propiedad Intelectual.

2.4.4 El principio juridico de simplificacion

Simplificar no es otra cosa que descomplicar algo o hacerlo cada vez mas
facil. Conseguir que algo esté al alcance de todos lo mas facil y brevemente
posible. ¢Habra esta descomplicacion si, por ejemplo, el titular del derecho al uso
exclusivo de una marca ya registrada tiene que ir de un Juzgado a otro para

solucionar una diferencia que tiene en materia de propiedad intelectual?.

En efecto, el titular del derecho al uso exclusivo de una marca ya registrada
tiene que ir, primero, a la Unidad Judicial Civil para solicitar la aplicacién de una
medida cautelar; y, una vez realizada la diligencia ordenada por el Juez de lo Civil
de retener los fondos en una cuenta bancaria, o secuestrar los ingresos que fueron
producto de la comercializacion de obras de arte reproducidas por el infractor, o
prohibir al infractor ausentarse del pais, acudir después al Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo a impulsar el juicio verbal sumario para, una vez
agotado el tramite previsto en el Cddigo de Procedimiento Civil, obtener que al
infractor se lo condene en sentencia a indemnizar al titular del derecho de uso

exclusivo de la marca. En un caso como éste, ;donde esta la simplificacion?

Se considera que no existe ninguna simplificacion, sino dificultad porque,

para gque exista facilidad o descomplicacion, seré preciso que en un mismo 0rgano
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jurisdiccional, y ante un mismo titular, quede fijada la competencia tanto para

ordenar las medidas cautelares como para sustanciar el juicio verbal sumario.

2.4.5 El principio juridico de la eficacia

Estando repartida la competencia entre dos oOrganos jurisdiccionales que
tienen atribuciones legales completamente diferentes el uno del otro, ¢como puede
cumplirse con este principio? Asi, el articulo 240 del (Cddigo Orgéanico de la

Funcion Judicial) dice:

Son atribuciones y deberes de las juezas y jueces de lo Civil:

2.- Conocer y resolver, en primera instancia, todos los asuntos de
materia patrimonial y mercantil establecidos en las leyes, salvo las que
corresponda conocer a otras juezas y jueces.

Se infiere, entonces, que los Jueces de lo Civil son competentes para dirimir
las controversias que se presentaren entre los particulares dado que los asuntos de
materia particular o mercantil sélo pertenecen al ambito del Derecho Privado. En
cambio, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo es competente,
segun el numeral 1 del articulo 217 del (Codigo Organico de la Funcién Judicial),
para ‘“conocer Yy resolver las controversias que se suscitaren entre la
administracion publica y los particulares por violacion de las normas legales o de
los derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o
hechos administrativos”. De ahi resulta que al Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo le compete resolver aquellas diferencias que sélo se enmarcan en

el &mbito del Derecho Administrativo.

2.4.5.1 Latutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual

No se conoce cudl es la razon por la cual la Ley de Propiedad Intelectual
solamente protege los derechos de propiedad intelectual a través de sanciones
administrativas, suprimiendo la tutela penal que tenian antes de la derogatoria
contemplada por el Cédigo Organico Integral Penal, cuando se ha explicado, hasta
la saciedad, que la violacidon de los derechos de propiedad intelectual sale de la

esfera de los intereses individuales y penetra en la esfera de los intereses sociales.

El tratadista Manuel Abanto Vasquez alega que por la trascendencia social

que adquieren los bienes juridicos creados por la Ley de Propiedad Intelectual, se
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esta frente a bienes juridicos de caracteristicas muy “sui géneris” porque en ellos
coexisten los derechos del titular de la marca, en primer lugar, el derecho de usar
de manera exclusiva la marca una vez que ya esta registrada, y, en segundo lugar,
el derecho de impedir que terceras personas, sin el consentimiento del titular del
derecho de uso exclusivo de la marca, usen la misma marca; junto con los
derechos de la sociedad en su conjunto, en primer lugar, el derecho de adquirir o
consumir bienes y servicios de excelente calidad, y, en segundo lugar, a obtener

una informacion verdadera sobre su contenido y caracteristicas.

También se mencion0 en lineas anteriores que se tenian que revisar tanto
desde el articulo 305 hasta el articulo 318 de la Ley de Propiedad Intelectual,
como la disposicion transitoria quinta de la misma Ley porque las mismas no
garantizan el cumplimiento del principio legal de la especialidad, ni de los
principios constitucionales-legales de concentracion, inmediacion, celeridad,
eficacia y simplificacion, ahora toca analizar el tema desde el punto de vista de la
tutela administrativa para establecer si a través de dicha tutela también se cumplen
con los principios constitucionales-legales de unidad jurisdiccional y de tutela
judicial efectiva de los derechos, aun cuando, segln se puede apreciar, a través de
la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual si se aplican los
otros principios juridicos que se acaban de explicar como los de celeridad, la

concentracion, la inmediacion, simplificacion y eficacia.

2.4.6 El principio juridico de la tutela judicial efectiva de los derechos

Al hablar de este principio se debe destacar que el articulo 23 del (Cddigo
Orgénico de la Funcion Judicial) habla de “tutela judicial”. Esta misma norma
juridica comienza diciendo que son los Jueces y Juezas los que tienen este deber

juridico de proteger los derechos de las personas.

Sale a la luz inmediatamente que, de conformidad con el articulo 332 de la
Ley de Propiedad Intelectual, también los funcionarios administrativos de otras
dependencias del Estado —como, en el presente caso, los funcionarios del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)— pueden dispensar esta

proteccion juridica, causando asi una gran confusion juridica.
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Cuando se trata de controversias derivadas del quebrantamiento de algln
derecho contemplado por la Ley de Propiedad Intelectual, el articulo 294 de la
misma ley y la disposicion transitoria quinta del indicado cuerpo de leyes, le da la
competencia al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para que
ejerza la potestad de reparar los derechos del reclamante a través de la respectiva
resolucion, eso si, mientras aun esté pendiente la creacion de los juzgados y

tribunales distritales de propiedad intelectual.

Se considera, como se sefiald al comienzo del presente trabajo investigativo,
que los miembros del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo no son
especialistas en materia de propiedad intelectual o, dicho de otro modo, los
conflictos derivados de la propiedad intelectual no son del area de su competencia
0 especialidad —por mas que el articulo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual,
en concordancia con la disposicién transitoria quinta del indicado cuerpo de leyes
y del numeral 6 del articulo 217 del Cédigo Orgéanico de la Funcién Judicial, les
dé esta competencia a los miembros del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo mientras no se creen los juzgados y tribunales distritales de
propiedad intelectual— porque, se insiste, de la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa se puede extraer la idea de que este tribunal de
justicia solo tiene facultad para conocer y dirimir controversias que tuvieren por
objeto la violacion de las normas legales o derechos subjetivos de los funcionarios
publicos como consecuencia de haber dictado el respectivo titular del 6rgano de
la administracién publica algin acto normativo o ejecutado algin acto

administrativo.

So6lo para abundar en detalles se hara referencia a lo ya explicado en lineas
anteriores acerca de los derechos de la propiedad intelectual desde el &mbito de la
Ley de la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Se indico que el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desde el punto de vista de esta Ultima
Ley, tiene que resolver acerca de los recursos objetivo o de anulacion y subjetivo
o de plena jurisdiccién. Se hizo hincapié en que con el recurso subjetivo se va
decidir sobre la validez del acto administrativo que es objeto de impugnacion por
haber negado o desconocido un derecho del recurrente; en cambio, con el recurso

objetivo se va a resolver sobre la anulacién del acto administrativo en aras de la
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plena vigencia de la juridicidad o de la norma juridica que ha sido transgredida

por el acto administrativo que se pretende anular.

Por lo tanto, cuando el titular del érgano administracion publica dicta algun
acto normativo o ejecuta algun acto administrativo, éste, por lo general, no
alcanza la esfera de los particulares o no afecta ningln interés individual, sino
que, por el contrario, solamente afecta el interés de aquellos que son sujetos del
acto normativo dictado o del acto administrativo ejecutado. Si el titular de algun
organo de la administracion publica, por ejemplo, destituye a un funcionario
publico que ejerce sus funciones en ese mismo 6rgano de la administracion
publica, esa destitucion solamente va a surtir sus efectos juridicos sobre el

funcionario que sufre la destitucion.

En cambio, cuando una persona, cualquiera que ésta fuere, por ejemplo,
transgrede el derecho al uso exclusivo de la marca que tiene el titular de la misma,
ese acto violatorio del derecho a usar una marca, en un principio, no va a afectar a
ningan érgano de la administracion publica ni a su titular ni a sus funcionarios,

sino, Unica y exclusivamente, al titular del derecho de uso exclusivo de la marca.

Con todo, si el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo tiene
esta competencia para dirimir los problemas que se suscitaren entre los
particulares como resultados de la violacién de bienes juridicos creados por la Ley
de Propiedad Intelectual —aun cuando, se insiste, los temas que son objeto de la
Ley de Propiedad Intelectual no son de la esfera del area de especialidad de los
miembros del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo—, también se
le debio haber dado a este mismo tribunal la competencia para ejercer la tutela
administrativa de los derechos de propiedad intelectual en vista de que el articulo

23 del (Cdédigo Orgéanico de la Funcion Judicial) habla de “tutela judicial”.

Es preciso recordar que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
IEPI no es un organo de la Funcion Judicial sino que es una dependencia
administrativa del sector publico ajena a la Funcion Judicial; en cambio, el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo si lo es. Siendo el IEPI un
organo administrativo del Estado, éste muy bien puede ejercer funciones de
regulacion y control; pero nunca de tutela porque, de conformidad con el articulo
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23, inciso primero, del Codigo Orgénico de la Funcién Judicial, solo a los jueces

les corresponde ejercer esta tutela.

Es preciso advertir que la administracion de justicia es ejercida por medio
de principios que recogen tanto la Constitucion de la Republica del Ecuador como
el Cddigo Orgénico de la Funcién Judicial. Los principios juridicos —que ya se
ha explicado con anterioridad de una manera muy prolija— no rigen para los

funcionarios del IEPI por cuanto ellos no son jueces.

2.4.7 El principio juridico de la unidad jurisdiccional

Antes de hablar acerca de este principio juridico se tiene que hacer
referencia, necesariamente, al articulo 333 de la (Ley de Propiedad Intelectual,
1998) que dice lo siguiente: “El IEPI a través de las direcciones nacionales
ejercera, de oficio o a peticion de parte, funciones de inspeccion, vigilancia y
sancion para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad

intelectual”. Asi mismo, el articulo 334 de la misma Ley establece lo siguiente:

Cualquier persona afectada por la violacion o posible violacion de los
derechos de propiedad intelectual podra requerir al IEPI la adopcion
de las siguientes medidas:

a.- Inspeccion;

b.- requerimiento de informacién; y,

c.- sancidn de la violacion de los derechos de propiedad intelectual.

Seguidamente, el articulo 336 de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998),

dice lo siguiente:

Si durante la diligencia se comprobare, aun presuntivamente, la
violacion de un derecho de propiedad intelectual, o hechos que
reflejen inequivocamente la posibilidad inminente de tal violacion, se
procedera a la formacién de un inventario detallado de los bienes, de
cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violacion. Se
dejara constancia de lo examinado por los medios que de mejor
manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.

Esta medida podrd incluir la remocion inmediata de rétulos que
claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de
la aprehension y depdsito de las mercancias u otros objetos que violen
derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad
intelectual.

El IEPI, a traves de las direcciones regionales competentes en razén
de la materia, podra adoptar cualquier medida cautelar de proteccion
urgente de los derechos a que se refiere el articulo 306 de esta Ley.
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Estas medidas tendran caracter provisional, y estaran sujetas a
revocacion o confirmacion conforme se dispone en el articulo 339 de
esta Ley.

Ademas, el articulo 337 de la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998), dispone

lo siguiente:

Cuando se presuma la violacion de derechos de propiedad intelectual,
el IEPI podré requerir que se le proporcione cualquier informacion
que permita establecer la existencia o no de tal violacion. Dicha
informacion deberd ser entregada en un término no mayor de quince
dias, desde la fecha de la notificacion.

Finalmente, el articulo 338 también de la (Ley de Propiedad Intelectual,

1998), apunta lo siguiente:

Salvo el caso de medidas cautelares provisionales que se adopten de
conformidad con el articulo 336 de esta Ley, previo a la adopcion de
cualquier resolucion, se escuchara a la parte contra la cual se inicié el
procedimiento. Si se estimare conveniente, podrd convocarse a una
audiencia en la que los interesados podran expresar sus posiciones.

De un somero andlisis de las normas juridicas arriba transcritas, se puede
observar que el IEPI, en materia de temas afines a la propiedad intelectual,
también puede ejercer potestades jurisdiccionales, transgrediendo flagrantemente

el principio constitucional-legal de la unidad jurisdiccional.

En cuanto al presente principio, se debe manifestar que también esta
contenido, ademas en el arriba transcrito numeral 3 de la (Constitucion de la
Republica del Ecuador), en el articulo 1 del (Codigo Orgéanico de la Funcion
Judicial), el cual manifiesta lo siguiente: “La potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por los 6rganos de la Funcion Judicial”. Este
principio juridico sefiala que a los que les corresponde administrar justicia son,

unica y exclusivamente, a los 6rganos de la Funcion Judicial.

En consecuencia, en aplicacion de este principio constitucional-legal los
titulares de dichos 6rganos no podran ejercer otras potestades que no sean las de
administrar justicia; de igual forma, serd& enormemente inconstitucional que
organos no judiciales pretendan ejercer la potestad de administrar justicia. Sin

embargo, para la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998), la potestad jurisdiccional
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también es ejercida por los funcionarios administrativos del IEPI. En efecto, el
arriba transcrito articulo 338 del aludido cuerpo de leyes sefiala que “previo a la
adopcion de cualquier resolucion, se escuchara a la parte contra la cual se inicio el

procedimiento”.

Otra norma del mismo cuerpo de leyes que también le otorga la potestad
jurisdiccional al IEPI es la del articulo 339 de la (Ley de Propiedad Intelectual,
1998) cuando dispone que “Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictara
resolucion motivada”. Esta misma norma juridica, simultdneamente, le da al IEPI
la facultad de imponer sanciones cuando sefiala que “si se determinare que existid

violacion de los derechos de propiedad intelectual, se sancionard al infractor”.

Entonces, en virtud de todas las normas juridicas a las cuales se ha hecho
referencia en esta parte del presente trabajo investigativo, hay que arribar a la
conclusion de que el IEPI va mas alla de la mera facultad de érgano regulacion y
control que solamente deberia tener de conformidad con el articulo 346 de la Ley
de Propiedad Intelectual, y se adentra, inconstitucional e ilegalmente, a las
facultades de administrar justicia que, en virtud del presente principio juridico de
unidad jurisdiccional, solamente deberéa corresponder, de manera privativa, a los
organos de la Funcidn Judicial. ¢ Acaso no es administrar justicia la apertura de un
expediente como consecuencia de un informe emitido por el funcionario

competente del IEPI?

¢Acaso no es administrar justicia la convocatoria a una Audiencia a un
presunto infractor a los derechos sobre la propiedad intelectual para que, en el
transcurso de la misma, se le puedan escuchar sus argumentos como paso previo a
la imposicion de una de las sanciones que contempla la Ley de Propiedad
Intelectual? ¢Acaso no es administrar justicia emitir a través de la respectiva
resolucion la correspondiente sancion al presunto infractor a los derechos sobre la
propiedad intelectual, la misma que puede consistir en la clausura del
establecimiento de 3 a 7 dias y/o una multa de entre quinientos (500) délares de
los Estados unidos de América y cien mil (100.000) ddlares de los Estados Unidos

de América?
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¢Acaso no es administrar justicia disponer la adopcién de cualquiera de las
medidas cautelares previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, o, en su defecto,
confirmarse las que ya se hubieren expedido con caracter provisional?
Administrar justicia es, entre otras cosas, dictar una resolucion que dirima un
asunto que ha sido objeto de controversia entre dos 0 més partes. Esto implica que
si el funcionario del IEPI puede dictar una resolucion sancionatoria, si hubiere
mérito para ello, significa que se esté arrogando las funciones que solamente a los

jueces les son atribuidas por disposicion de la Constitucion y la Ley.

Aun cuando el ejemplo que se va a citar no tiene ninguna vinculacién con
la Ley de Propiedad Intelectual, vale la pena realizar la siguiente comparacion
solamente con fines ilustrativos: EI Codigo del Trabajo le da al Inspector del
Trabajo la potestad de dictar la respectiva resolucion de visto bueno mediante la
cual se declara terminado el contrato individual de trabajo. Adicionalmente, el
mismo cuerpo de leyes le da al Inspector del Trabajo la facultad de realizar
inspecciones a los puestos de trabajo para constatar in situ si se estdn cumpliendo
con las normas legales o reglamentarias que rigen las relaciones obrero-

patronales.

Sin embargo, esto no quiere decir que el Inspector del Trabajo puede ejercer
la potestad jurisdiccional porque esta solamente esta reservada para los Jueces del
Trabajo. Lo dicho es tan cierto que lo resuelto por el Inspector del Trabajo, en
virtud de lo dispuesto por el articulo 183, inciso segundo, del Codigo del Trabajo,
es tan solamente un informe que puede como también no puede ser acogido por el

titular del 6rgano jurisdiccional laboral competente al momento de resolver.

Lo dicho significa que, por si solo, la resolucién de visto bueno del
Inspector del Trabajo y/o el acta de inspeccidn no constituirdn prueba alguna, es
decir, no haran fe en juicio, sino que, adicionalmente, sera menester evacuar otros
actos procesales de prueba como la confesion judicial, la declaracion de testigos,
la presentacion de instrumentos pablicos o privados, etc. De tal suerte que una vez
gue son tomados en cuenta todos los medios de prueba en su conjunto, incluyendo
el acta de inspeccion y/o la resolucion de visto bueno emitida por el Inspector del

Trabajo, recién ahi podran estos dos ultimos constituir pruebas para que puedan
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servir de sustento a la sentencia que deberd dictar el titular del o6rgano
jurisdiccional laboral.

Pues bien, éste es el tratamiento juridico que se le deberia dar al acta de
inspeccion extendida por el funcionario del IEPI: Un acta con el valor de informe
que no deberia servir de sustento para que otro funcionario del IEPI dicte una
resolucion sancionatoria en contra del presunto infractor de algin derecho sobre la
propiedad intelectual. La razon juridica de este argumento ya fue esgrimida en
lineas anteriores: Los funcionarios administrativos del Estado, tomando en cuenta
el principio constitucional-legal de la unidad jurisdiccional, no pueden administrar

justicia.

2.5 LAPROPUESTA

Observando que la disposicion transitoria quinta de la Ley de Propiedad
Intelectual fija la competencia para el conocimiento y resolucion de los conflictos
que estén relacionados con la propiedad intelectual en los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, en este punto es necesario insistir, una vez mas, en la
creacion de los Juzgados y Tribunales de Propiedad Intelectual para que sean
estos los encargados de dirimir las diferencias en materia de propiedad intelectual.
Adicionalmente, el problema juridico que se ha suscitado es aun méas grave
porque no se fija ningin plazo para la implementacion de los Juzgados y

Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.

Se recomienda, entonces, que se ponga un plazo prudencial para su
implementacion ora a través de la reforma a esta disposicion transitoria, ora por medio
de la promulgacion de una nueva Ley Organica de Propiedad Intelectual —es preciso
destacar que en el seno de la Asamblea Nacional se estd discutiendo un nuevo
cuerpo de leyes que va a reemplazar a la actualmente vigente Ley Organica de
Propiedad Intelectual—, ora a través de la promulgacion de alguna disposicion
administrativa del IEPI, ora a través de la promulgacion del respectivo Decreto

Ejecutivo sancionado por el Presidente de la Republica.

Al no haber ningin plazo legal para la implementacion de los arriba
nombrados 6rganos jurisdiccionales, se crea un vacio legal que da lugar a

interpretaciones equivocas y hasta contradictorias entre si, 0, en su defecto, da
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lugar a que siga transcurriendo el tiempo y aln no se consigan erigir los Juzgados
y Tribunales Distritales de la Propiedad Intelectual. Se considera, por
consiguiente, que cuando la quinta disposicion transitoria de la Ley Organica de

Propiedad Intelectual manifiesta:

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de
propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso
administrativo conoceran sobre las causas relacionadas a esta materia
de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la
presente ley, a excepcion de las diligencias cautelares, que seran
conocidas por las juezas y jueces de lo civil.

La reforma a la norma juridica arriba indicada deberia ir en el sentido

siguiente:

Art. (...).- Se concede un plazo de hasta noventa dias contados a partir
de la publicacion de la presente reforma en el Registro Oficial, para
que se creen los Juzgados y Tribunales Distritales de Propiedad
Intelectual.

A partir de la creacion de dichos tribunales, los mismos seran
competentes para conocer todas las causas relacionadas con la
propiedad intelectual de conformidad con las disposiciones
contempladas por la ley Organica de Propiedad Intelectual.

En consecuencia, luego de la creacion de los Juzgados y Tribunales de
Propiedad Intelectual, todas las causas, incluyendo las diligencias
cautelares, pasardn de manera inmediata a conocimiento y resolucion
de los Jueces y Tribunales de Propiedad Intelectual.

De igual forma, en la Corte Nacional de Justicia habrd una Sala de
Propiedad Intelectual, la misma que tendrda competencia para conocer
y resolver los recursos de casacion interpuestos por las partes
procesales en contra de las sentencias dictadas por la Sala de
Propiedad Intelectual de la respectiva Corte Provincial de Justicia. Los
recursos de casacion, por su parte, seran conocidos y resueltos por
dicha Sala con arreglo a las normas contenidas en el Codigo Organico
General de Procesos.

Esta disposicion legal guarda estrecha relacion con el numeral 6 del articulo
217 del (Codigo Organico de la Funcién Judicial), de tal suerte que deberia
derogarse esta norma juridica en la siguiente forma: “Art. (...).- Deroguese el

numeral 6 del articulo 217 del Cédigo Organico de la Funcion Judicial”.

No se puede desconocer que el régimen punitivo que contemplaba la Ley
Organica de Propiedad Intelectual fue derogado por el Cédigo Organico Integral

Penal cuando se lo publicé en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10
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de Febrero del 2014. Asi, como quedd indicado en lineas anteriores, la
Disposicidn Derogatoria Vigésimo Segunda de este ultimo cuerpo de leyes derogd

los articulos 319 al 322, inclusive, de la Ley Organica de Propiedad Intelectual.

Lo que se esta proponiendo ahora es que se restablezca el régimen de
sanciones que antes tenia la Ley Organica de Propiedad Intelectual de la siguiente
manera: Restablézcanse los articulos 319 al 322, inclusive, de la Ley Orgénica de
Propiedad Intelectual tal como estos se encontraban redactados antes de la
derogatoria que contemplaba la Disposicion Transitoria Vigésimo Segunda del
Caodigo Orgénico Integral Penal una vez que éeste se puso en vigencia el 10 de
Agosto del 2014.

2.6 VALIDACION POR EXPERTO

La validacion del presente trabajo investigativo la realiz6 el Ab. Flavio
Arosemena Burbano, experto en temas relacionados con la propiedad intelectual.
El mencionado profesional del Derecho sefialé que, “el presente es un excelente
trabajo sobre un tema de gran importancia para el pais. Primero nos ubica
adecuadamente en la problematica que existe respecto de las autoridades
judiciales competentes para controversias en materia de Propiedad Intelectual,
diferenciando con claridad el &mbito Contencioso Administrativo Procesal del
ambito de Propiedad Intelectual. Luego se realiza un analisis juridico procesal
completo, incluyendo los principios que regulan el orden procesal, para
finalmente llevarnos al ambito sustantivo del Derecho de Propiedad Intelectual,
explicando la insuficiencia que tiene actualmente la administracion de justicia en
disputas dentro de esta area, y como de gran importancia que tengamos
Autoridades Judiciales expertas en el Derecho de Propiedad Intelectual, sin lo que
no podemos tener en Ecuador una instancia judicial que realmente cumpla con los

objetivos naturales de la Administracion de Justicia”.

2.7 METODOLOGIA

El analisis de casos que se han sustanciado ante los tribunales de justicia
también ha sido parte del presente trabajo investigativo. No hay que olvidar que la
ley, la jurisprudencia y la doctrina son las fuentes de las Ciencias del Derecho. Por

lo tanto, traves del analisis de los diferentes casos se pretende extraer la formula
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gue se propugna con el presente trabajo investigativo: Impulsar la creacion de los
Juzgados y Tribunales de Propiedad Intelectual a nivel nacional. Un caso que

merece especial atencidn es el que se indica a continuacion:

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo -6rgano jurisdiccional
competente en materia de propiedad intelectual por expresa
disposicion de la arriba transcrita disposicion transitoria quinta de la
Ley Organica de Propiedad Intelectual- tuvo en el afio 2011 el
conocimiento de un litigio que tuvo por objeto la discusion sobre el
reconocimiento de la autoria de una obra. En el asunto resuelto por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, el actor
solicitaba ser declarado como el legitimo titular de los derechos de
autor de la obra “Breve Historia de la Republica del Ecuador” y en
particular de los albumes de color. Adicionalmente, el actor alegaba
que dichos derechos de autor fueron conculcados por los demandados
con la publicacion del album de cromos sobre “La Historia de la
Republica del Ecuador”. El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo fallé en el sentido de declarar con lugar la pretension
del actor unicamente en cuanto al primer punto de la controversia, es
decir, declara al actor legitimo titular de los derechos de autor sobre la
obra; sin embargo, no se pronuncia a favor ni en contra de los otros
puntos que fueron materia del reclamo del actor como la prohibicién
de editar, distribuir y vender nuevos ejemplares de la obra “La
Historia de la Republica del Ecuador” por cuanto, a criterio de los
miembros de dicho tribunal, el mismo no era competente para
pronunciarse al respecto sino que los que tenian que resolver dichos
puntos era el IEPI. (Avanto, 2000), Derecho Penal Econémico.

Como ya quedd explicado en lineas anteriores, a través del analisis de los
diferentes casos se pretende extraer la formula que se propugna con el presente
trabajo investigativo: Impulsar la creacion de los Juzgados y Tribunales de
Propiedad Intelectual a nivel nacional. De igual forma, se menciond en lineas
anteriores que el método que se debid utilizar para elaborar el presente trabajo
investigativo fue el método inductivo. La base del presente método cientifico es el
analisis de los casos, hechos o fendmenos particulares para finalmente extraer una
conclusion de universal aplicacion. De tal manera que el presente método va de lo

particular a lo general.

En consecuencia, el método inductivo es precisamente un proceso analitico-
sintético en el que en el transcurso de lo que es objeto de la investigacion

cientifica se inicia descomponiendo minuciosamente cada parte que conforma el
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todo, mostrando y describiendo cada una de ellas, para, finalmente, llegar a una
verdad cientifica que permita explicar cada uno de los hechos.

Del analisis de la sentencia arriba transcrita se puede extraer como hipétesis
que los miembros de dicho drgano jurisdiccional administrativo con sede en la
capital del Ecuador fallaron en el sentido de declararse incompetentes para
resolver los demas puntos controvertidos por la razén de que no se encuentran
especializados en temas relacionados con la propiedad intelectual, sino en temas
que tienen que ver con las reclamaciones presentadas por los funcionarios
publicos en sus relaciones con los 6rganos de la administracion del Estado, es
decir, para dirimir los recursos de plena jurisdiccién o subjetivo o de anulacion u

objetivo que interpusieren los que ejercen los titulares de alguna funcion publica.

Es menester precisar que los conflictos que se derivan de la Ley de la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo no guardan ninguna relacion con
los conflictos que hubieren en materia de la aplicacion de la Ley Orgénica de
Propiedad Intelectual. La razén salta a la vista: mientras que la Ley de la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo se aplica para dirimir controversias
que se suscitaren entre los funcionarios publicos y los 6rganos del poder publico,
la Ley Orgénica de Propiedad Intelectual se aplica para dirimir cualquier conflicto
que existiere entre los particulares. Por el contrario, en un pais donde existen los
Juzgados de Propiedad Intelectual se encontro el caso de una demanda interpuesta
por el autor de una obra colectiva elaborada en la Universidad de Valencia,
solicitando su reconocimiento de la condicion de autor. EIl Tribunal de Propiedad
Intelectual reconocia dicha autoria y condend a la entidad demandada a la

publicacion de la sentencia en los medios de prensa escritos.

En otro proceso incoado por la compafia Walt Disney en contra de una
entidad que habia comercializado unos videos que reproducian los dibujos de
propiedad de la demandante, el Juzgado de Propiedad Intelectual de Barcelona
condena a la demandada a cesar en la comercializacion de los videos, a la retirada
del trafico econdmico de todos los ejemplares que existan de los mismos, a la
indemnizacion de dafios y perjuicios y a la publicacion de la sentencia a su costa

en las dos principales revistas especializadas del sector videografico.
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Analizando estas dos sentencias expedidas por sendos Grganos
jurisdiccionales especializados en temas derivados de la propiedad intelectual, es
decir, observando minuciosamente cada hecho en particular, se elabordé la
hipdtesis. Entonces, viene la confrontacion de esa hipdtesis con la realidad. Una
vez que ya se ha realizado la confrontacion, y si los resultados obtenidos fueron
los que se estaban esperando con la elaboracion de la hipétesis, ya se puede

obtener el principio o ley de general aplicacion.

Con el caso de las dos sentencias arriba expuestas, se observa que solamente
con la creacion de Juzgados y Tribunales especializados en propiedad intelectual,
se obtendran sentencias que sean los méas apegadas posibles a Derecho y, ademas,
que estén lo mas cercanas posibles al cumplimiento de los objetivos del régimen

de economia social de mercado.
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CAPITULO 111
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

Se considera que tienen que ser revisadas para proceder a su inmediata
reforma desde el articulo 305 hasta el articulo 318, inclusive, de la Ley Organica
de Propiedad Intelectual, asi como la disposicién transitoria quinta de la misma
Ley porque asi como se encuentran redactadas la mismas, éstas no garantizan el
cumplimiento de los principios constitucionales-legales de especialidad,
concentracion, inmediacion, celeridad, eficacia, unidad jurisdiccional, tutela

judicial efectiva de los derechos y simplificacion.

Urge, ademas, la creacion de los Juzgados y Tribunales Distritales de
Propiedad Intelectual para que sus titulares también puedan ejercer tanto la tutela
judicial como la tutela administrativa de los derechos contemplados por la Ley de
Propiedad Intelectual, quedando el IEPI Unicamente como 6rgano de regulacion,
control o de inspeccién. De igual forma, estos juzgados y tribunales deberan estar
integrados por titulares que sean especializados en temas relacionados con la
propiedad intelectual. Por consiguiente, sélo con la creacion de los arriba
mencionados érganos jurisdiccionales serd una feliz realidad la aplicacion de los
principios  constitucionales-legales de la inmediacion, concentracion,
simplificacion, celeridad, eficacia, unidad jurisdiccional y tutela judicial efectiva
de los derechos.

Se tendra en cuenta que en los Juzgados y Tribunales Distritales de
Propiedad Intelectual, segun el caso, se deberia radicar la competencia también
para dictar medidas cautelares o preventivas. EI IEPI no deberia tener facultades
resolutorias ni sancionatorias, sino que solamente deberia ejercer funciones de
regulacién, control, vigilancia, inspeccion e informacion, dejando las facultades
resolutorias y sancionatorias para el 6rgano jurisdiccional competente, es decir, a

los Jueces y Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.

Urge que se vuelvan a tipificar los delitos que la Ley de Propiedad
Intelectual tenia tipificados antes de la derogatoria cuando entrd en vigencia el

Cadigo Organico Integral Penal el 10 de Agosto del 2014. EIl dafio que producen
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los delitos que lesionan el bien juridico uso exclusivo de la marca (como
evidentemente lo son almacenar, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofrecer,
vender, importar, exportar) afecta tanto a su titular —interés individual— como a
toda la sociedad —interés general o social— porque atetan contra muchos otros
bienes juridicos que son de su interés como a la seguridad juridica, al trabajo y a
la salud publica. El efecto disuasivo que producen las sanciones penales (en el
presente caso seria en materia de propiedad intelectual) es mucho mas

significativo que el que producen las sanciones administrativas.

3.2 Recomendaciones

Urge la revision de precedentes jurisprudenciales en materia de propiedad
intelectual para que todos se encuentren debidamente inteligenciados acerca de los
fallos que en dicha materia han expedido los Tribunales Distritales de lo
Contencioso Administrativo de todo el pais. Se considera que es necesario
analizar dichos fallos para poder establecer si quienes los han dictado también se
encuentran aptos para dirimir no solamente controversias que tienen que ver con
el Derecho Administrativo —rama del Derecho Publico—, sino también con el
Derecho Mercantil en general —rama del Derecho Privado— y con el Derecho de

Propiedad Intelectual —rama del Derecho Mercantil— en particular.

Las facultades de jurisprudencia de los centros de educacién superior del
pais también deberian estar involucrados en esta cruzada. Ellas también deben
proponer soluciones a los diferentes problemas por los que atraviesa el pais en el
orden social, politico y econémico. El aspecto judicial no puede ser la excepcion
en vista de que son los titulares de los dérganos jurisdiccionales los Ilamados a
dirimir las controversias que tuvieren los particulares entre si o los particulares
con el Estado. De tal manera gue si todos aspiran a una administracion de justicia
que fuere lo mas agil posible en lo que respecta a la solucion de un problema
juridico que ha sido sometido a su conocimiento y resolucion, se considera que las
facultades de jurisprudencia de las universidades del pais deberian promover un
amplio debate en el que se promueva la desconcentracién del sistema de
administracion de justicia en el pais a través de la creacion de Tribunales y

Juzgados Distritales de Propiedad Intelectual.
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Quienes estan involucrados en el quehacer de la economia social de
mercado como son los maximos dirigentes de los gremios empresariales —este es
el caso de las Ilamadas Cémaras de la Produccion— también deberian sumarse a
esta propuesta consistente en crear Juzgados y Tribunales Distritales
especializados solamente en temas derivados de la Propiedad Intelectual. Ya se
vio el papel protagonico que ejerce en un sistema de economia social de mercado
la propiedad intelectual. De tal manera que si se someten los conflictos que se
suscitaren en torno a la propiedad intelectual ante jueces especializados en dicho
tema, sus fallos serén lo més apegados posibles no solamente a las expectativas de
las partes en conflicto, sino, ademas, a los fines propuestos por el régimen de

economia social de mercado.

La situacion se torna un poco mas especial en vista de que esta por entrar en
vigencia un acuerdo comercial entre Ecuador y la Union Europea. Los
inversionistas europeos no querran venir a invertir si ven que no existe en el pais
un minimo de garantias para que sus productos reciban la proteccién juridica que
necesitan para que se puedan comercializar. Se considera que no hay mejor
proteccion juridica para sus productos que la existencia de juzgados y tribunales
especializados en temas de propiedad intelectual. De tal suerte que los méaximos
dirigentes de los gremios empresariales deben propugnar la creacion de los
juzgados y tribunales especializados en temas de propiedad intelectual para que
los titulares de estos puedan ejercer la labor de control que se requiere para que
los que exportan los productos que vienen de los paises miembros de la Unién
Europea tengan la certeza de que los mismos estan recibiendo la proteccion

juridica que se espera.
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