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ABSTRACT

La propiedad intelectual, en sentido amplio, es la materializacion del ingenio y la
creacion intelectual del ser humano. El titular de este derecho intangible posee diversos
mecanismos legales que garantizan y protegen su creacion, los cuales, ademas, lo
facultan para que pueda gozar y disponer de la misma, conforme a las condiciones

sefialadas por la ley y los instrumentos internacionales.

La legislacion ecuatoriana en relacion con los derechos de Propiedad Intelectual, otorga
a los particulares la facultad de efectivizar la proteccion y reconocimiento de sus
derechos, cuando estos se vean transgredidos, mediante la interposicion de recursos
administrativos contemplados dentro de la esfera del Derecho Administrativo, sin
embargo, agrega ciertas particulares propias de la materia que requieren un extenso

analisis.

Es asi que el presente trabajo pretende analizar la naturaleza juridica, contenido y
alcance de los recursos administrativos previstos en la legislacion que regula a los
derechos de Propiedad Intelectual. Se esbozara el marco normativo y las principales
diferencias y particularidades propias de la materia; asi como su distincién con el
procedimiento administrativo en general. Todo esto con el fin de identificar los
principales problemas de aplicacion respecto al procedimiento administrativo inmerso
en los recursos administrativos, tales como la contradiccion normativa entre los
diferentes instrumentos nacionales e internacionales y los problemas de competencia

respecto a la autoridad que conoce y resuelve los recursos.

Finalmente, se estableceran posibles cambios normativos que faciliten la correcta
aplicacion de los recursos administrativos con el objetivo de que en la préctica
constituyan un procedimiento efectivo y eficaz para la defensa de los derechos e

intereses de los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual.
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INTRODUCCION

No se debe desconocer la enorme importancia que ha adquirido la Propiedad Intelectual a
lo largo de los ultimos afios; tanto es asi, que la Constitucion del Ecuador la reconoce,
garantiza y protege. Tanto el ordenamiento juridico nacional como los tratados y convenios
internacionales de la materia, ponen a disposicion de las personas una pluralidad de
mecanismos para proteger los derechos relacionados con la representacion material del

intelecto humano.

De este modo, cuando el titular de algin derecho intelectual pretende efectivizar la
proteccion o el reconocimiento de su derecho, puede acudir al 6rgano competente —las
Direcciones Nacionales y el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de
la Propiedad Intelectual, en via administrativa y ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, en via judicial- y plantear recursos y acciones que den respuesta a sus

pretensiones.

La presente disertacion tiene como objetivo primordial el estudio de las particularidades
establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual en torno a los recursos administrativos con
el fin de determinar si en la practica juridica se estd garantizando la proteccion de los
derechos de los particulares de una manera efectiva y eficaz. Por tanto, el presente trabajo
estara enmarcado en dos ramas especificas del derecho: el Derecho Administrativo y el

Derecho de Propiedad Intelectual.

Con el fin de hacer una aproximacion, es preciso apuntar que en el procedimiento
relacionado con los recursos administrativos —generalmente— intervienen dos partes
procesales: la Autoridad Publica que emite el acto recurrido y el particular que pretende la
revocacion o modificacion del mismo. Empero, en materia de propiedad intelectual, un
mismo acto administrativo es capaz de producir efectos para dos o mas particulares,
generando un tratamiento diferente de aquel aplicable al derecho procesal administrativo
general. Dentro de este tema en particular, se analizara la concurrencia de dos recursos
administrativos de diferente naturaleza sobre el mismo acto y se definird cual es la

autoridad competente para conocer y resolver la impugnacion.



Por otro lado, se analizara la procedencia y eficacia del Recurso de Reposicion reconocido
en el articulo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual mediante al cual se establece la
posibilidad de impugnar, a través de un recurso ordinario, un acto que de conformidad con
el Derecho Administrativo y su propia naturaleza juridica, pone fin a la via administrativa.
Se analizara el futuro de este recurso a la luz de las nuevas disposiciones contenidas en el
proyecto de Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion.

Finalmente, se analizara el sistema de nulidades marcarias reconocido en la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones, Régimen comun sobre propiedad
industrial, en contraposicion con lo que actualmente sefiala la Ley de Propiedad Intelectual
y el Proyecto de Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovacion.



CAPITULO I: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Laimpugnacion juridica

Desde un punto de vista conceptual, la impugnacion se explica facilmente a través del
aforismo latino errare humanum est que significa: errar es humano. Equivocarse es un
comportamiento connatural al ser que responde a su propia imperfeccion; es una
contingencia presente en la cotidianidad que puede deberse muchas veces al azar, al
desconocimiento o a la negligencia. Como sabiamente sefiala el adagio popular: nadie esta

exento de cometer errores.

En el momento que el ‘error’ se manifiesta a través de un acto emanado por cualquier

autoridad, su estudio le interesa a la ciencia del Derecho.

Etimoldgicamente, la palabra ‘impugnar’, viene del latin impugnare que significa
combatir, contradecir, refutar. El referirnos a que la ‘impugnacion’ es ‘juridica’ supone
que la posibilidad de objetar se encuentra reconocida y regulada por el ordenamiento

juridico, encontrando su concrecion a traves de los diferentes medios de impugnacion.

De acuerdo con lo que sefiala el tratadista espafiol Juan Montero Aroca:

Los medios de impugnacion son los instrumentos legales puestos a disposicion de las
partes para intentar la reforma o declarar la nulidad de resoluciones judiciales (...). Todos
los medios de impugnacién tienen su origen en la posibilidad del error humano,
posibilidad que aconseja, o por lo menos debe permitir, que se examine mas de una vez la
pretension-resistencia para evitar, en lo posible, las resoluciones injustas. (Montero
1997:720)

Se entiende, entonces, que los medios de impugnacion suponen un remedio procesal
previsto en el ordenamiento juridico mediante el cual se acude a la autoridad, sea esta

judicial o administrativa, para que revea su decision.



Los medios de impugnacion encuentran fundamento en la Constitucion Politica del Estado;
especificamente en el literal m) del numeral 7 del articulo 76 que reconoce, dentro del
derecho a la defensa de las personas, el derecho a recurrir el fallo o la resolucion en todos

los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos:

Articulo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurard el derecho al debido proceso que incluira las siguientes
garantias basicas: (...)

7. El derecho de las personas a la defensa incluira las siguientes garantias: (...)

m) Recurrir el fallo o resolucion en todos los procedimientos en los que se decida sobre
sus derechos (...).

Este articulo contiene lo que la doctrina de los autores define como el derecho a recurrir;

reconocido con anterioridad por la Convencién Americana de Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica) como una garantia basica del debido proceso. El literal h) del

numeral 2 del articulo 8 del mencionado cuerpo normativo textualmente sefiala:

Articulo 8. Garantias Judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a
gue se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantias minimas: (...) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (...).

Dada la redaccién del citado articulo, se podria interpretar que el derecho a recurrir debe
ejercitarse a través de una doble instancia procesal; no obstante el espiritu la norma
pretende garantizar de manera efectiva el derecho a la defensa de las personas a través de
la revision del acto juridico o resolucién judicial sin que esto amerite la necesidad

obligatoria de una doble instancia ordinaria.

Por ejemplo, dentro de la materia que nos atarie, los derechos de propiedad intelectual
pueden tutelarse a través de las acciones previstas en la Ley de la Jurisdiccion Contenciosa
Administrativa® para el conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo

—antes Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo—, lo cual supone la

L El Cédigo Organico General de Procesos, publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 206,
del 22 de mayo de 2015, unifica la actividad procesal en todas las materias por lo que se deroga
expresamente la Ley de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa. Sin embargo, de acuerdo a lo
dispuesto en la disposicion final segunda: “El Cddigo Orgéanico General de Procesos entrara en
vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicacion en el Registro
Oficial” por lo que la ley en referencia se encuentra vigente hasta que el Codigo entre en vigencia.
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existencia de una Unica instancia en la via jurisdiccional ordinaria® sin que esto conlleve

el menoscabo del derecho a recurrir.

Ahora bien, se puede analizar la impugnacion juridica desde la esfera del Derecho Privado
y del Derecho Publico, ubicando varias diferencias sustanciales que permitiran entender de

mejor manera a esta institucion juridica:

Partimos de la idea que en el Derecho Publico existe una relacion de subordinacion por
parte de los particulares ante el imperium del Estado y por tal, no podra existir una
posicion de igualdad entre ambos; a diferencia del Derecho Privado, donde las relaciones
juridicas entre particulares se desenvuelven en un plano de igualdad, es decir, existe una

relacién de coordinacion (Salgado, 2002: 66).

Esta diferenciacion es esencial al momento de comprender el alcance juridico de los
medios de impugnacién. Por un lado, en el &mbito privado, los medios de impugnacion
constituyen un derecho facultativo de los particulares, el cual puede ser ejercido o no, es

decir, no existe una obligacion legal de impugnar las decisiones de los poderes publicos.

Por otro lado, dentro de la esfera del Derecho Publico, a la Administracion Publica le
interesa que todas sus actuaciones se enmarquen de acuerdo a los lineamientos establecidos

en el ordenamiento juridico, en aplicacién del principio de legalidad.

Se entenderia, por ejemplo, que la existencia de un acto dictado en manifiesta ilegalidad
supone un hecho lesivo al bien comln porque se esta transgrediendo el principio de
seguridad juridica; es decir que la revision de un acto dafioso va mas alla de la mera tutela
de los derechos subjetivos de los particulares. Resulta tan importante que las actuaciones
de la administracion publica se encuentren apegadas a derecho, que inclusive el propio
ordenamiento juridico otorga la facultad a la Administracion Pablica de incoar al 6rgano

judicial la anulacion de un acto que considere lesivo para el interés publico.

2 Se considera Unica instancia ordinaria debido a que las sentencias dictadas por los Tribunales de
lo Contencioso Administrativo son susceptibles Gnicamente de recurso de casacion ante la Corte
Nacional de Justicia, de conformidad al actual articulo 2 de la Ley de Casacién. Por su parte el
articulo 266 del Cddigo Orgéanico de Procesos dispone que el recurso de casacidn procedera contra
las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por los Tribunales
Contencioso Administrativo.



Finalmente, es preciso sefialar que si bien el ordenamiento juridico garantiza el derecho a
la impugnacién, también establece limites a su ejercicio. El limite primordial es la propia
seguridad juridica, en razén a que la facultad de impugnar prescribe con el transcurso del
tiempo, luego del cual el acto juridico o la resolucién judicial se entiende irrevocablemente
aceptada y es de obligatorio cumplimiento. Otro limite es alcanzar la tutela eficaz y
efectiva de los derechos mediante la restriccion de instancias de impugnacion en cierta
clase de procesos que resultan innecesarias y Unicamente generan incidentes haciendo mas

lenta la aplicacién de justicia (Mejia, 2011:38).

2. La impugnacion en el Derecho Administrativo

Los medios de impugnacion ejercidos a través del procedimiento administrativo no
difieren considerablemente de aquellos ejercidos a través del proceso judicial, sin embargo,
por la naturaleza de las relaciones juridicas que regulan cada una de estas dos ramas del
derecho, no se debe desconocer que existe una serie de particularidades que los
diferencian.

En cuanto a la autoridad que decide, en el caso del procedimiento administrativo, la
autoridad administrativa interviene como parte interesada y a la vez, tiene autoridad
decisoria; por tanto, posee facultades para actuar de oficio, lo que en un principio otorga al
procedimiento mayor eficacia y celeridad pero le resta objetividad dada la calidad en la que
interviene. Por otro lado, en el caso del procedimiento judicial, el juez interviene en
calidad de tercero imparcial, independiente y desinteresado del proceso, por lo que

corresponde a las partes su impulso.

Respecto a los fines que persiguen, los medios de impugnacion en la esfera del Derecho
administrativo buscan el control de legitimidad, independientemente o no de la existencia
de una afectacion al particular; los medios de impugnacién dentro del proceso judicial
recaen en el interés de restablecer el ordenamiento juridico violado que a su vez supuso

una afectacion a los derechos subjetivos de los particulares (Gordillo, 2010: 111-7).



Asimismo, ejecutar los mecanismos de impugnacién en la via administrativa evita que los
motivos de impugnacion sean conocidos por los tribunales de justicia. EI recurrir un acto o
una resolucion a través del procedimiento administrativo siempre va a ser mas eficaz que
recurrirlo ante el 6rgano jurisdiccional, instancia generalmente mas demorosa. Cabe aclarar
gue no es necesario agotar la via administrativa para presentar acciones ante el érgano
jurisdiccional, quedando a criterio del particular si ejerce su derecho a recurrir mediante la

instancia administrativa o la judicial.

2.1. Consideraciones preliminares

Garrido Falla define al Derecho Administrativo como “aquella parte del derecho publico
que determina la organizacion y comportamiento de la administracion directa o indirecta
del Estado, disciplinando sus relaciones juridicas con el administrado”. (Garrido Falla en

Monroy, 1994:166).

De la misma manera, el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Egas define al Derecho

Administrativo como:

Conjunto de principios y reglas del Derecho Publico interno que regulan la
actividad de las Administraciones publicas o de sus delegatarios, entendidos por
estos a los sujetos-poderes publicos (criterio subjetivo) que desarrollan funciones
administrativas (criterio funcional u objetivo) para satisfacer necesidades publicas,
desarrollando servicios publicos o atendiendo intereses publicos o asuntos de mera
utilidad pablica (criterio teleoldgico o finalista) (Zavala, 2011: 218).

Se ubica al Derecho Administrativo dentro del Derecho Publico por la naturaleza de los
fines que persigue. La tradicional division entre Derecho Publico y Derecho Privado —a
mas de ser la mas antigua del derecho— “se funda en la contraposicién entre interés publico
0 interés general e interés privado o interés particular, considerados como necesariamente

opuestos entre si” (Monroy Cabra, 1994:167).



En otras palabras, el Derecho Administrativo es aquella rama del Derecho Publico
encargado de regular a la Administracion Publica y las relaciones juridicas de ésta con los
particulares. La Administracion Publica tiene su origen y se encuentra regulada por
principios propios; su fin ulterior es vigilar el interés publico garantizando el cabal
cumplimiento del ordenamiento juridico, en ejercicio del principio de autotutela que le

asisted.

En relacién a lo anterior, el articulo 227 de la Constituciéon del Ecuador establece que la
administracion publica supone un servicio a la colectividad, la misma que se encuentra
regida por los principios generales del Derecho Administrativo recogidos tanto por la Carta

Magna como por el resto del ordenamiento juridico.

Ahora bien, se entiende por Administracion Pdblica al conjunto de instituciones del
Estado, sus organismos y dependencias. Ejerce “potestad administrativa, esto es, posee
capacidad, constitucionalmente adquirida de ejercer poder”; desempefia las funciones
administrativas designadas en la Constitucion y persigue la satisfaccion de los intereses
generales (Zavala, 2011: 191 y 214).

Esta potestad administrativa tiene su origen y se encuentra limitada por el ordenamiento
juridico, es decir, no es arbitraria. En relacion con esto, resulta importante destacar que uno
de los principios basicos que rige a la Administracion Publica es el principio de legalidad,
segun el cual cada una de sus actuaciones y competencias debe estar enmarcada dentro de
los limites que establece la ley. En virtud de este principio, no se pueden dictar actos o
resoluciones ilegales, arbitrarias ni en ejercicio de una absoluta discrecionalidad por parte
de la Administracion; por el contrario, toda actuacion de las instituciones del Estado debe

estar enmarcada por las normas emitidas por la Constitucion y por el legislador.

El principio de legalidad esta recogido en el articulo 226 de la Constitucién:

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores publicos y las personas que actlen en virtud de una potestad estatal ejerceran
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley.

% Se entiende por la autotutela a aquella potestad que tiene la Administracion para declarar y
ejecutar su derecho sin necesidad de la intervencion de la autoridad judicial.
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Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion.

Ahora bien, en un escenario ideal, las relaciones entre la Administracion Publica y los
particulares se desenvolverian de una manera armoniosa, partiendo principalmente por
aquella presuncion de que todas las actuaciones de la Administracion se ejecutan de
acuerdo a derecho y en un marco de respeto a los derechos subjetivos e intereses
particulares; sin embargo, en la realidad ocurre que los particulares pueden verse afectados
por los actos de la administracion por considerarlos ilegales. Es en este momento en que se
busca la justicia administrativa como aquel mecanismo de defensa de los particulares ante
la propia administracion. En otras palabras, si la relacion administracion publica-
particulares fuera perfecta, no existiesen los medios de impugnacién y los individuos no

tuvieran la necesidad de recurrir los actos de la administracion.

De esta manera, se establece que los administrados tienen a su alcance varios medios de
impugnacion para ejercitar su derecho a la legitima defensa, a través de peticiones,
reclamos, recursos y acciones gque se pueden plantear tanto en la via administrativa como
en la judicial. A saber, los particulares pueden interponer recursos —reposicion, apelacion y
revision—, reclamos, denuncias y quejas; dentro del ambito del procedimiento
administrativo. En cuanto a la esfera judicial puede plantear acciones contencioso-
administrativas de plena jurisdiccion o subjetiva y de anulacion objetiva o por exceso de

poder.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento administrativo, el articulo 69 del Estatuto del
Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva (en adelante, ERJAFE o
Estatuto) establece expresamente que la impugnacion en sede administrativa se hara de
conformidad con este cuerpo normativo. Por su parte, el procedimiento contencioso-
administrativo esta reglado por la Ley de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa hasta

que entre en vigencia el Cédigo Organico General de Procesos.

Dada la naturaleza de nuestro analisis, y de manera muy sucinta, a continuacion se
establecen las diferencias entre los medios de impugnacion que se ejercitan a través del
procedimiento administrativo, de conformidad con lo que establece la doctrina y el
ERJAFE:



Tabla 1. Diferencias entre los medios de impugnacion en el Derecho Administrativo.

Recursos Administrativos

Reclamo

Denuncia

Su naturaleza, condiciones y
procedimiento se encuentran
reglados.

El objeto de impugnacién es
un acto administrativo o un
hecho administrativo.

La autoridad tiene la
obligacion de tramitar y
resolver.

Finalidad: Confirmar,

modificar o revocar el acto
administrativo.

Tienen plazos de
interposicion

Su procedimiento no se
encuentra reglado.

El objeto de impugnacién
son los actos de simple
administracién y los hechos
u omisiones administrativas.

No hay obligacion de
tramitar y resolver.

Finalidad: el articulo 172 del

ERJAFE sefiala que los
reclamos administrativos
pueden pretender: i)
Formulacion de

observaciones,

consideraciones 'y reservas
de derechos de actos de
simple administracion; ii) La

cesacion de un
comportamiento o actividad,;
2 iii) la  enmienda,

derogacién, modificacion, o
sustitucion parcial o total de
actos normativos 0 su
inaplicabilidad en un caso en
concreto.

No tiene  plazos de
interposicion y pueden ser
deducidas en  cualquier
tiempo.

Su procedimiento no se
encuentra reglado.

El objeto de impugnacién
son los hechos u omisiones
administrativas.

No hay obligacion de
tramitar y resolver.

Finalidad: poner en
conocimiento de la autoridad
el cometimiento de algun
acto o hecho contrario al
desarrollo normal de la
Administracion Plblica
(Granja Galindo, 2004). EI

articulo 50-C del ERJAFE
otorga la potestad a los
particulares de presentar
denuncias en casos de
corrupcion.

No tiene  plazos de

interposicion y pueden ser
deducidas en  cualquier
tiempo.

La queja no se encuentra expresamente reglada en el ordenamiento juridico, sin embargo,
constituye un mecanismo de impugnacion valido y existente en la préctica del Derecho
Administrativo. Se presenta contra defectos de la tramitacion e incumplimiento de plazos.
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2.2. El Recurso

Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-recorrer, correr
de nuevo, el camino ya hecho. Juridicamente la palabra denota tanto el recorrido que se
hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnacién por virtud del
cual se re-recorre el proceso (Couture, 2007:158).

Complementando la definicion anterior, Dromi concibe al recurso como “el medio por el
cual se acude a un juez o a otra autoridad con una demanda o peticién para que sea
resuelta” (Dromi 2001:254).

En otras palabras, se entiende al recurso como aquel medio de impugnacion mediante el
cual una autoridad judicial o administrativa revisa un fallo o resolucion a peticion del
particular invocando su posibilidad de impugnacién con el fin de revise su decision. Vale
destacar que el recurso no crea un nuevo proceso, por el contrario, se desarrolla dentro del
mismo. Esta consideracion viene dada porque partimos de la existencia previa de un fallo o
decision, que al arbitrio del particular, puede resultar dafiosa, injusta o nula y sobre el cual

el derecho positivo le otorga la facultad de impugnar.

De ahi la razén por la cual se establecid en lineas anteriores que el recurso, en su sentido
lato, quiere decir “re correr”. Esta diferencia es muy atil al momento de estudiar otros
medios de defensa de derechos como la accién* concebida como aquel mecanismo juridico
a disposicion del particular mediante el cual se acude a una autoridad con el fin de que

satisfaga una solicitud o pretension especifica.

Finalmente y previo a iniciar el analisis del recurso dentro del Derecho Administrativo es
importante tomar en cuenta que la doctrina de Gordillo (2010: 111-19) sugiere que se
considere al recurso como acto y como derecho. Se puede entender al recurso como un
derecho cuando se ve fundamentado en el derecho a recurrir; cuando este derecho se

efectiviza mediante su interposicion practica, se concibe al recurso como un acto. Es decir,

* Resulta sumamente complejo emitir una definicion exacta de ‘accién’, sobre todo porque tiene
varias acepciones dependiendo del enfoque de estudio. Por cuestiones didacticas, y en vista de la
diferenciacion que fue planteada, se tomara el concepto de accion como forma tipica del derecho
de peticion que es aquel derecho fundamental de los ciudadanos a dirigir peticiones a las
autoridades y que estas sean atendidas de manera motivada y oportuna.
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el planteamiento de un recurso no es nada mas que hacer efectivo el derecho a la defensa

contenido en las garantias constitucionales al debido proceso.

2.3. El recurso administrativo

Juan Carlos Cassagne, concuerda con Escola y Garrido Falla en definir al recurso
administrativo como “toda impugnacién, en término, de un acto o reglamento
administrativo que se dirige a obtener, del 6rgano emisor del acto, el superior jerarquico u
organo que ejerce el control de tutela, la revocacion, modificacion o saneamiento del acto

impugnado” (Cassagne, 2002: 589).

Siguiendo la misma linea, Garcia de Enterria y Ramén Fernandez definen a los recursos

administrativos como:

Actos del administrado mediante los que este pide a la propia Administracién la
revocacion o reforma de un acto suyo o de una disposicion de caracter general de rango
inferior a la ley en base a un titulo juridico especifico. La nota caracteristica de los
recursos es, por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes
gue se estiman contrarias a Derecho, lo cual les distingue de las peticiones, cuyo objetivo
es forzar la produccién de un acto nuevo (...) (Garcia y Ramon, 2006: 526)

Por tanto, se entiende que la razén del recurso administrativo es buscar la revocacion o
reforma de un acto de la Administracion Publica. En cuanto al objetivo, y siguiendo la
doctrina de Dromi (2001: 255), se establece que los recursos administrativos cumplen con
dos fines: por un lado, se promueve el control de legalidad (legitimidad y oportunidad) del
acto impugnado y por otro, se plantea la defensa de los derechos subjetivos e intereses
legitimos de los particulares. En otras palabras, por medio del control de legalidad del acto

se busca finalmente restablecer el derecho subjetivo o interés legitimo lesionado.

Si bien el recurso administrativo en el Ecuador se encuentra reglado mediante el Estatuto

del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva, este cuerpo normativo no
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recoge una definicion legal; por consiguiente, y tomando como base las definiciones

emergidas de la doctrina, se concluye que el recurso de administrativo:

» Esun medio de impugnacion legalmente establecido.

» Recae sobre actos administrativos definitivos y actos de mero trdmite cuando estos
ultimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefension o perjuicio de
dificil o imposible reparacion a derechos e intereses legitimos. De manera
extraordinaria recaen sobre actos administrativos firmes.

» Se plantea ante la autoridad administrativa que emand el acto, ante la autoridad
administrativa jerarquica superior o ante la maxima autoridad administrativa con el
fin de que confirme, modifique o revoque el acto recurrido.

= Su objetivo es el control de legalidad del acto impugnado y la restauracion de los

derechos subjetivos e intereses legitimos vulnerados.

2.3.1. Introduccion al estudio de los recursos administrativos: Clasificacion

Los caracteres fundamentales de los recursos administrativos seran analizados con mayor
profundidad cuando se haga referencia a su aplicabilidad en el Derecho de Propiedad
Intelectual; de todos modos se realizara una aproximacion muy sucinta respecto a la
clasificacion y definicion de los tres recursos administrativos a estudiar: el recurso de

reposicion, el recurso de apelacion y el recurso extraordinario de revision.

Partimos de la consideracion gque el ordenamiento juridico ecuatoriano no exige un orden
determinado para la interposicion de un recurso, menos aun requiere el agotamiento de la
via administrativa para acudir ante el 6rgano jurisdiccional. Es el particular quien decide
qué clase de recurso interponer y cual sera el mas eficaz al momento de salvaguardar sus

derechos e intereses.
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Hasta antes de la promulgacion y publicaciéon de la Ley de Modernizacion del Estado,
Privatizaciones y Prestacion de Servicios Publicos por parte de la Iniciativa Privada,
(publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993) era indispensable
agotar la via administrativa para acudir a la jurisdiccion contenciosa-administrativa. A
partir de la entrada en vigencia de esta ley, no es necesario activar el procedimiento
administrativo para recurrir un acto o resolucion, de conformidad con lo establecido en el

articulo 38:

Art. 38.- (...) No se exigira como requisito previo para iniciar cualquier accion judicial
contra las entidades del sector publico la proposicién del reclamo y agotamiento en la via
administrativa. Empero, de iniciarse cualquier accién judicial contra alguna institucion
del sector publico, quedara insubsistente todo el reclamo que sobre el mismo asunto se
haya propuesto por la via administrativa;

Tampoco se exige que se interponga un recurso antes que el otro como requisito previo. El
articulo 176 del ERJAFE, que regula al recurso de apelacion textualmente dice: “(...) El
recurso de apelacion podra interponerse directamente sin que medie reposicion (...)”. De la
misma manera, los articulos 174 (recurso de reposicion) y 176 (recurso de apelacion)
sefialan que la interposicion de dichos recursos se realizara “a eleccion del recurrente”; por
lo que se ratifica el hecho de que el particular puede elegir el recurso a interponer en

relacién con sus necesidades y razones particulares de impugnacion.
Ahora bien, los recursos administrativos, a la luz de la doctrina, se los puede clasificar en
recursos ordinarios y extraordinarios, verticales u horizontales, dependiendo de su

naturaleza y particularidades propias.

Se entiende por recursos ordinarios a los que se ejercitan en un marco de normalidad

dentro del ordenamiento procesal administrativo y como tal no necesitan una razon de

impugnacion especifica; estos son el recurso de reposicion y el recurso de apelacion.

Cierta parte de la doctrina considera que la aclaratoria y la ampliacion también deben

considerarse como recursos ordinarios, sin embargo, no hay una uniformidad de criterios.
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Por un lado, tratadistas como Juan Carlos Cassagne, quien comparte criterios con Dromi
(2001) y Gordillo (2010), considera que si el acto que pone fin al procedimiento es oscuro,
impreciso o tiene una contradiccion sustancial, el administrado puede solicitar la
aclaratoria del acto; y dado a que se trata de una impugnacién a un acto administrativo se
entiende que es un verdadero recurso, aun cuando su caracter sea alternativo. Por otro lado,
autores como Escola y Sarmiento Garcia niegan el caracter de recurso a la aclaratoria.
(Cassagne, 2002: 343).

La aclaratoria debe diferenciarse de la rectificacion de errores materiales. El articulo 98
del ERJAFE sefiala que los errores de hecho o matematicos manifiestos pueden ser
rectificados por la misma autoridad de la que emanoé el acto en cualquier momento. La
rectificacion de errores puede ejercerse directamente por la autoridad administrativa o
solicitud del interesado y nunca podra considerarse a la misma como recurso porque no

busca la rectificacion del contenido del acto.

La ampliacion, por su lado, tiene el objetivo de suplir alguna omisién que se hubiese

incurrido al momento de resolver (Flor, 2011: 8).

Pese a las consideraciones previas, la aclaracion y la ampliacion no se encuentran
reguladas por el derecho procesal administrativo sino por el derecho procesal general.
Tomando como referencia el estudio realizado por el Dr. Alvaro Mejia “en materia
Administrativa, tanto la aclaracion como la ampliacion, son aplicados por las partes del
procedimiento administrativo a manera de Recursos No Reglados. En ciertos casos los
funcionarios atienden estos pedidos y en otras los rechazan valiéndose de argumentos
positivistas”. (Mejia, 2009: 38).

Los recursos extraordinarios se caracterizan por la necesidad de verse fundamentados en

los supuestos que establece taxativamente el ordenamiento juridico y porque solo proceden
contra ciertos actos administrativos: aquellos que se encuentren firmes. ES un recurso

extraordinario, el recurso de revision.
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En cuanto a la otra clasificacion, los recursos administrativos pueden ser horizontales o
verticales: El recurso es horizontal, cuando lo conoce y resuelve la misma autoridad que

emitio el acto. Por excelencia, es un recurso horizontal, el recurso de reposicion.

Los recursos verticales son aquellos que los conoce y resuelve la autoridad jerérquica
superior de quien emitié el acto o la maxima autoridad administrativa; los recursos
verticales establecidos en la normativa administrativa ecuatoriana son el recurso de

apelacion y el recurso extraordinario de revision.

2.3.1.1.  Recurso de Reposicion

En la doctrina comparada se lo conoce también como recurso de reconsideracion, de
oposicion, de revocacion, de revocatoria, de advertencia, etc. (Gordillo, 2010: 1X-4). Segln
las consideraciones previamente mencionadas, es un recurso ordinario, horizontal y
optativo que se entabla ante la misma autoridad que dicto el acto o la resolucién con la

finalidad de que revoque, confirme o modifique su decision.

El tratadista Sayagués Laso (citado por Granja Galindo, 2004:375) propone que “el recurso
de reposicion es aquel que se plantea ante el 6rgano que dictd el acto administrativo
impugnado a fin de que lo revoque, lo reforme o que lo sustituya por otro”. A su vez sefiala
que, debido a que este recurso se plantea ante la misma autoridad que emitio la resolucion
0 el acto, se lo puede asimilar a la solicitud de revocatoria establecida dentro del

procedimiento judicial.

Tal como se analizara mas adelante, la naturaleza juridica del recurso de reposicion ha
generado criticas de los principales tratadistas en Derecho Administrativo, puesto que se
pone en duda su eficacia en relacion a la tutela de los derechos subjetivos e intereses
legitimos de los particulares en base a que, como el acto recurrido es conocido por la

misma autoridad que lo emitid, resulta complejo que esta modifique su decision.
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2.3.1.2.  Recurso de Apelacion

Conocido también como recurso jerarquico. “Es aquel que se interpone ante el superior
jerarquico del 6rgano administrativo que dicto el acto objeto de impugnacién, a fin de que

ejerza poder de control que le es inherente en tal caracter” (Granja Galindo, 2004: 376).

Esta clase de recurso se puede interponer de manera autbnoma o cuando se ha negado
tacita o expresamente el recurso de reposicion. El superior jerarquico posee la potestad de

revisar el acto recurrido y de ser el caso, confirmarlo, revocarlo o modificarlo.

Se presenta ante la autoridad que dicté el acto la cual se limita a comprobar que se requirié
en el momento oportuno y sin mas dilacion de por medio, lo remite al superior jerarquico o

a la méxima autoridad de la institucion pablica para que esta lo conozca y resuelva.

2.3.1.3. Recurso extraordinario de revision

Tiene el caracter de extraordinario debido a que el acto o resolucion que se recurre se
encuentra firme, es decir, que no se interpuso ningun recurso ordinario en el término
establecido por la norma. Es de caracter excepcional porque a diferencia de los recursos
ordinarios, para la interposicion del recurso extraordinario de revision, se requiere el

establecimiento de causales especificas enumeradas taxativamente en la norma.

Las causales de impugnacion, que seran analizadas detenidamente en el siguiente capitulo,
deben ser interpretadas de manera restrictiva, en virtud de lo excepcional del recurso.
Cuando la Administracion realiza una interpretacion amplia del alcance de las causales se

puede dar casos de abuso del derecho por parte de los particulares.
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2.4. Generalidades del procedimiento en relacion a los recursos administrativos en

el Derecho Administrativo en general

Agustin Gordillo define al procedimiento administrativo como:

La parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la
intervencién de los interesados en la preparacion e impugnacién de la voluntad
administrativa (...). Estudia en particular la defensa de los interesados, y como logica
secuencia de ello la impugnacién de los actos y procedimientos administrativos por parte
de estos; se ocupa pues de los recursos, reclamaciones y denuncias administrativas (...).

(Gordillo, 2010: PRA-1-16)

De ahi que la interposicion de un recurso administrativo da lugar al procedimiento
administrativo; procedimiento distinto a aquel que dio lugar al acto recurrido pero sujeto a
las mismas normas y principios procesales del Derecho Administrativo (Cassagne, 2002:
537)

Los elementos del procedimiento administrativo aplicable a la interposicion de recursos

administrativos son los siguientes:

2.4.1. Elementos subjetivos

2.4.1.1. Autoridad competente para resolver los recursos

Los recursos administrativos se interponen ante la Administracion Publica. Su
conocimiento y resolucion corresponden a la propia autoridad que emitio el acto recurrido,
la autoridad jerarquica superior o a la maxima autoridad de la institucion. La autoridad
competente siempre va a ser un funcionario administrativo en ejercicio de su funcion

administrativa.
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A palabras de Gordillo, que el funcionario se encuentre en ejercicio de la funcién
administrativa significa que no es necesario que pertenezca a la Funcién Ejecutiva del
Estado, es decir que cualquier autoridad regida por el Derecho Pablico puede emitir actos
administrativos, siempre y cuando se encuentre en ejercicio de su funcion administrativa
(Gordillo, 2010: 111-6),.

A diferencia del 6rgano jurisdiccional, caracterizado por actuar como tercero imparcial y
ajeno a la contienda, el funcionario administrativo que resuelve el recurso interpuesto,
actla como parte. Se dice que actla como parte porque posee la facultad de impulsar el
procedimiento y actuar de oficio:

Art. 182.- Impulso.- El procedimiento se impulsara de oficio y, de acuerdo al criterio de
celeridad, se dispondra en un solo acto todos los tramites que, por su naturaleza, no
requerirén de un cumplimiento sucesivo;

E instruir la practica de la prueba:

Art. 147.- Medios y periodo de prueba. (...)

2. Cuando la administracion no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados
o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordara la apertura de
un periodo de prueba por un plazo no superior a veinte dias ni inferior a diez, a fin de que
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

3. El instructor del procedimiento s6lo podra rechazar las pruebas propuestas por los
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante
resolucion motivada.(...)

Ahora bien, para que la autoridad pueda intervenir en el procedimiento administrativo es
necesario que ostente la competencia para conocer y resolver los recursos administrativos;
es decir, que no puede intervenir aquel funcionario que se hubiere excusado o hubiere sido

recusado, o aquel que sea incompetente en razon de la materia, del territorio o el tiempo.

El articulo 84 del ERJAFE define a la competencia administrativa como la medida de la
potestad que corresponde al érgano administrativo. Este concepto engloba al conjunto de
funciones, atribuciones y facultades que el érgano administrativo puede y debe ejercer para
el cumplimiento de sus fines especificos; esta competencia debe nacer del ordenamiento
juridico, debiendo, el 6rgano administrativo, limitarse a aquellas competencias que la

constitucion y las leyes, las atribuyan como suyas.
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2.4.1.2.  El recurrente: particular-administrado

Para actuar dentro del procedimiento administrativo, tanto la doctrina como el
ordenamiento juridico exigen que el particular cumpla con los requisitos de la capacidad y

la legitimacion.

Por capacidad entendemos aquella aptitud legal que el derecho civil en general requiere del
particular dentro de cualquier acto en la que este intervenga; es decir, que sea un sujeto de
derechos con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.

Por legitimacion entendemos que para poder recurrir el particular debe poseer legitimo
interés; el cual, segun Dromi, es aquella aptitud especial que titulariza el derecho subjetivo
o el interés legitimo lesionado o afectado por el acto administrativo que se impugna
(Dromi, 2001: 257).

Cuando hablabamos de las definiciones de recurso administrativo, veiamos que uno de los
fines era proteger derechos subjetivos e intereses legitimos. La razén por la cual tanto la
ley como la doctrina dividen estas dos clases de legitimacion y es por la proteccion juridica

que se brinda a cada uno de los casos.

Como bien lo sefiala Gordillo, el derecho subjetivo posee dos elementos: i) la existencia
de una norma que determine la conducta administrativa debida, y ii) “que esa conducta sea
debida a un individuo determinado en situacion de exclusividad”. En cuanto al interés
legitimo, supone; i) la existencia de una norma que determine la conducta administrativa
debida; ii) “que esa conducta sea debida no a un individuo determinado, en situacion de
exclusividad, sino a un conjunto de individuos, en concurrencia” y; ii1) que el individuo
debe tener un interés personal en la impugnacion que se realiza (Gordillo, 2010: PRA-I11-6
y PRA-II1-7).

En resumen:
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El primero [derecho subjetivo] es una proteccion que el orden juridico otorga en forma
exclusiva a un individuo determinado y el segundo [interés legitimo] como una
proteccion algo méas debilitada que la anterior, otorgada por el orden juridico
generalmente a un conjunto determinado de individuos, en concurrencia. En el primer
caso se protege a un individuo determinado en forma exclusiva; en el otro, a un nimero de
individuos en forma conjunta (Gordillo, 2010: X-41).

Finalmente, todo esto se diferencia del interés simple el cual se caracteriza por la ausencia
de un interés personal recurrir el acto; solamente hay un interés general en que se cumpla
la ley. No da derecho a interponer recursos ni acciones judiciales, solo permite hacer

denuncias ante la administracién (Gordillo, 2010: X-42).

Finalmente, cabe sefialar en cuanto a la legitimacién para intervenir en el procedimiento

administrativo, lo descrito en el articulo 184 del ERJAFE:

Art. 184.- Capacidad de obrar.- Se consideran legitimados para intervenir en el procedimiento
administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legitimos individuales o
colectivos;

b) Cualquier ciudadano que inicie, promueva o intervenga en el procedimiento
administrativo alegando la vulneracién de un interés comunitario, en especial, la
proteccion del medio ambiente®;

c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decision que en el mismo se adopte®; y,

d) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y econdémicos en
tanto tengan personalidad juridica.

2.4.2. Elementos objetivos

5 Este numeral recoge lo que Gordillo (2010: X-41) denomina interés difuso o derecho de
incidencia colectiva. Supone la existencia de un interés amplio porque el acto, hecho u omision
administrativa recurrida puede afectar a quienes se hallan directa o indirecta, material o
moralmente vinculados con el acto, hecho u omisidn recurrida; por ello es que la més clara
aplicacion de este interés es la proteccion del medio ambiente.

¢ ElI numeral hace referencia a la posibilidad de intervencion de terceros en el decurso del
procedimiento administrativo. Se configura la nocién de tercero perjudicado cuando, sin haber
iniciado el procedimiento, tienen la facultad de intervenir debido a que la resolucion del
procedimiento puede dar lugar a la afectacion de intereses. Los supuestos para la intervencion de
terceros se encuentran recogidos en el articulo 188 del ERJAFE.
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2.4.2.1. Actos y disposiciones impugnables

Son susceptibles de impugnacion mediante recurso administrativo, los actos
administrativos y los actos de tramite siempre que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio de dificil o imposible reparacion a derechos e intereses legitimos.
De acuerdo al articulo 78 del ERFAJE, los hechos administrativos son impugnables, sin

embargo, tnicamente se los puede recurrir mediante denuncia o reclamo administrativo.

Para el jurista ecuatoriano Jorge Zavala Egas (2011: 334) el acto administrativo es un “acto
juridico sujeto al régimen del Derecho Administrativo”. ES acto juridico porque es una
manifestacion de la voluntad -en este caso, de la administracion publica-, que produce
efectos juridicos; es decir, crea, extingue o modifica derechos (Zavala, 2011: 334).

Jaramillo Alvarado plantea una definicibn mas amplia al considerar que un acto
administrativo constituye toda clase de declaracion juridica en virtud de la cual la
Administracion crea, modifica o extingue situaciones juridicas individuales (Jaramillo en
Granja, 2004: 297).

Sin embargo, es Gordillo quien nos presenta una definicion actualizada y precisa del acto
administrativo y lo considera como aquella “declaracion juridica y unilateral, realizada en
ejercicio de la Funcion Administrativa, que produce efectos juridicos subjetivos de forma
inmediata” (Gordillo, 2010: IVV-31).

El articulo 65 del ERJAFE no se opone a los conceptos y definiciones emergidas de la

doctrina y define el acto administrativo en los mismos términos que lo hizo Dromi (2001):

Art. 65.- ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaracion unilateral efectuada en ejercicio
de la funcién administrativa que produce efectos juridicos individuales de forma directa.

= Es una declaracion juridica porque es la manifestacion de la voluntad de la

administracion publica;
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Es unilateral porque la declaracion de voluntad es emanada exclusivamente por la
administracion publica y porque no necesita de la aceptacion del administrado,
basta que este haya sido legalmente notificado para que el acto administrativo se
entienda valido.

Es realizada en ejercicio de la funcion administrativa; porque como expliqué
anteriormente, no interesa el érgano que haya emitido el acto (pudiendo ser una
autoridad perteneciente a cualquier funcion del estado) siempre que esta se
encuentre en ejercicio de su funcion administrativa.

Produce efectos juridicos en el sentido que crea, modifica o extingue un derecho
subjetivo.

Individuales, porque se refiere a derechos subjetivos o intereses legitimos
pertenecientes a una persona o grupo de personas en particular; y

De forma directa, es decir inmediatos puesto que no necesita de un acto posterior

para ser convalidado.

Ahora bien, el articulo 173 de la Constitucion de la Republica del Ecuador sefiala que “los

actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrén ser impugnados, tanto en la

via administrativa como ante los correspondientes 6rganos de la Funcién Judicial”. En

concordancia con esta disposicion el articulo 69 del ERJAFE reconoce que ‘todos’ l0s

actos administrativos seran impugnables. No obstante, como mas adelante lo sefiala el

propio Estatuto, no todos los actos administrativos son impugnables y establece,

consecuentemente, ciertos requisitos que hacen al acto recurrible:

El acto administrativo debe ser definitivo pero no debe haber causado estado. Un
acto administrativo es definitivo cuando pone fin al procedimiento administrativo.
Se entiende que un acto ha causado estado cuando se encuentra firme y
ejecutoriado; el acto estd firme cuando no se lo recurrié en el término legalmente
establecido y esta ejecutoriado cuando fue emitido por la méxima autoridad del
organo administrativo. El acto administrativo firme también es recurrible en la via

administrativa siempre gue no se encuentre ejecutoriado.

Para Dromi, los actos de mero tramite no son susceptibles de impugnacion a menos

gue concurran dos circunstancias: que impidan la prosecucién del procedimiento
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(adquiriendo el caracter de acto definitivo) y cuando el acto lesiona un derecho
subjetivo o interés legitimo provocando indefension (Dromi, 2001: 258). El
Estatuto enumera taxativamente las causas de impugnacion de los actos de mero
tramite estableciendo que estos son recurribles en el caso de que (i) decidan directa
o0 indirectamente el fondo del asunto, (ii) determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o (iii) produzcan indefension o perjuicios de dificil o imposible

reparacion a derechos e intereses legitimos.

2.4.2.2. Causa

El ordenamiento juridico reconoce que todos los actos administrativos se presumen

legitimos. Esta presuncidn se encuentra contenida en el articulo 68 del ERJAFE:

Art. 68.- LEGITIMIDAD Y EJECUTORIEDAD.- Los actos administrativos se presumen
legitimos y deben cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los
casos de suspension previstos en este estatuto.

La presuncion de legitimidad supone que el acto se encuentra apegado a derecho y por
tanto es de obligatorio cumplimiento para el particular desde el momento de su
notificacién —o de su emision dependiendo el caso—; en consecuencia es legitimo hasta que

la autoridad competente declare lo contrario.

Ahora bien, por causa se entiende a la motivacion del administrado para presentar su
reclamacion. Si en un principio el objetivo del particular es la reparacion de su derecho o
interés legitimo vulnerado, por medio del recurso administrativo también se busca restaurar
la legitimidad del acto impugnado. Se dice que restaura la legitimidad del acto porque por
medio del recurso se plantea que el acto recurrido transgrede una o varias normas del
ordenamiento juridico; o sea, es ilegitimo y por tanto, vulnera de derechos e intereses

particulares.
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2.4.3. Efectos de la interposicion del recurso

De acuerdo con Dromi, se puede entender los efectos de la interposicion del recurso desde
el punto de vista de los plazos, las facultades de la autoridad que interviene y al acto
administrativo impugnado (Dromi, 2001: 297):

Efectos en cuanto a los plazos: Respecto al derecho del particular, la interposicion del

recurso interrumpe el plazo de prescripcion del derecho a recurrir. Respecto a la calidad
del acto, la interposicién del recurso interrumpe el proceso de adquisicion de firmeza (en el

caso de recursos ordinarios, Gnicamente).

Efectos en cuanto a las facultades de la autoridad competente: La interposicion del recurso

amplia las facultades del 6rgano que emitié el acto debido a que tiene la potestad de
reconsiderar y posteriormente revocar o ratificar el acto que se recurre; asimismo, activa la
competencia del superior jerarquico o la maxima autoridad para conocer y resolver la

impugnacion.

Efectos en cuanto al acto administrativo: La regla general es que la interposicion del

recurso no suspende la ejecucion del acto, salvo excepciones. Estas excepciones estan
recogidas expresamente en el articulo 189 del Estatuto: (i) Cuando una disposicion legal
establezca expresamente lo contrario; (ii) de oficio o a peticion de parte, cuando al criterio
de la autoridad la ejecucion del acto conlleve un perjuicio de dificil o imposible reparacion
al interés publico o de terceros; (iii) a peticion de parte, si en quince dias la autoridad
competente no resuelve la peticion de suspension, y (iv) cuando se establezca que la
ejecucion del acto podria causar perjuicios de imposible o dificil reparacion a una
pluralidad determinada de personas. La suspension beneficia inclusive a las personas que

no recurrieron el acto impugnado.
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CAPITULO II: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Proteccidn a los derechos de Propiedad Intelectual

Con el objetivo de hacer una aproximacion didactica, definiremos lo que comprenden los

derechos de propiedad intelectual.

La Constitucion de la Republica del Ecuador reconoce a la propiedad intelectual y la sitla

organicamente como un tipo de propiedad.

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas publica,
privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberd cumplir su
funcidn social y ambiental.

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale
la ley. Se prohibe toda forma de apropiacion de conocimientos colectivos, en el ambito de
las ciencias, tecnologias y saberes ancestrales. Se prohibe también la apropiacién sobre
los recursos genéticos que contienen la diversidad bioldgica y la agro-biodiversidad.

Segun el articulo 599 del Cddigo Civil, el dominio o también llamado propiedad, esta
definido como el derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella,
conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o
social. Esta definiciébn no es estricta puesto que el articulo 600 del mismo cuerpo
normativo, reconoce que sobre las cosas incorporales también existe una especie de

propiedad.

No obstante, cierta parte de la doctrina critica que el derecho que recae sobre los bienes
inmateriales sea asimilado con el tradicional derecho de propiedad. El tratadista, Federico
Puig Pefia justifica esta clasificacion considerando que “el motivo de regular estas
relaciones por el marco de la propiedad, seguramente ha sido el apreciar la nota de

exclusividad que se observa en las mismas, y sobre todo el fendémeno técnico de (...)

26



pretender subsumir las situaciones nuevas dentro de figuras tradicionales” (Puig en Carrion
Equiguren, 1982: 121 y 122).

En suma, el Derecho de Propiedad Intelectual es aquel derecho que recae sobre los bienes
inmateriales conformados por las creaciones intelectuales del ser humano, susceptibles de
apropiacion a partir de su idea de “materializacion. Como todo derecho real, es ‘absoluto’
en el sentido que conlleva la obligacion de abstencidn por parte del resto de particulares.
La caracteristica de absoluto se la debe interpretar de forma restrictiva dado que su

ejercicio es limitado porque esta supeditado al paso del tiempo.

La actual Ley de Propiedad Intelectual no establece una definicion de propiedad
intelectual. Sin embargo, el proyecto de ley “Codigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovacion” —en adelante, Cédigo del Conocimiento—,
mismo que fue remitido formalmente ante la Asamblea Nacional para su socializacion y

debate 3 de junio del 2015, respecto a los derechos de Propiedad Intelectual, sefiala:

Los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta para el desarrollo de
la actividad creativa y la innovacion social. Deberan contribuir a la transferencia
tecnoldgica y al acceso al conocimiento y la cultura, asi como a reducir la dependencia
cognitiva.

Si bien la presente disertacion no se enfoca en una rama determinada de la propiedad
intelectual, para efectos de comprender el porqué de la importancia de la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, procederé a dividir someramente a la institucién como
tal:

Segun la actual Ley de Propiedad Intelectual, la Propiedad Intelectual se divide en tres
grandes grupos, a saber: i) Los derechos de autor y derechos conexos; ii) la propiedad
industrial, que a su vez esta compuesta por: patentes de invencion, modelos de utilidad,
dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado (topografias) de circuitos
semiconductores, marcas de féabrica o de comercio, marcas de servicio, nombres
comerciales, lemas comerciales, apariencias distintivas y las indicaciones de procedencia o

denominaciones de origen; y; iii) las obtenciones vegetales.
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Ahora bien, el constante avance de la tecnologia y el inevitable proceso de globalizacion
que esta llevando a cabo la humanidad nos invita a analizar la importancia de la existencia
y el reconocimiento de los derechos intelectuales asi como a identificar los mecanismos de

defensa mas eficaces en el supuesto de vulneracion o amenaza a esta clase de derechos.

Resultaria irrazonable encasillar a los derechos intelectuales como aquellos que contienen
y protegen Unicamente intereses econdmicos inherentes a las creaciones que produce el ser
humano; la proteccion de los derechos de propiedad intelectual involucra una amplia esfera
relacionada con un conjunto de derechos fundamentales reconocidos por las cartas
politicas de las naciones y por instrumentos internacionales a nivel mundial. Se dice,
entonces, que la institucion de la propiedad intelectual tiene aplicacion directa —por
ejemplo— sobre el campo de la salud, la educacion, el medio ambiente, la cultura, etc., de

los ciudadanos.

Para entender un poco mas a la proteccion de los derechos intelectuales debemos, en un
primer momento, considerar los principales instrumentos internacionales que recogen
disposiciones generales relacionadas con la proteccién de la propiedad intelectual; es asi
que partimos con el paragrafo segundo del articulo 27 de la Declaracién Universal de los
Derechos Humanos mediante el cual se otorga a los derechos de autor, la calidad de
derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o

artisticas de que sea autora”.

Lo anterior en concordancia con el reconocimiento que realiza el Pacto Internacional de
Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales, que en su articulo 15 garantiza el derecho de
toda persona a “beneficiarse de la proteccion de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razon de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea
autora”; y a su vez se compromete a generar las medidas que sean necesarias para asegurar

el pleno ejercicio de este derecho.

El ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio) por su parte, plantea como objetivo principal que

la proteccion y observancia de los derechos de propiedad intelectual debe resultar de un

28



equilibrio obtenido entre la innovacién tecnoldgica y la transferencia de tecnologia con el

beneficio reciproco entre los creadores y los usuarios de los conocimientos tecnoldgicos.

Las disposiciones contenidas en el ADPIC plantean una situacion muy interesante respecto
a la proteccion de los derechos de propiedad intelectual: Por un lado encontramos a los
titulares del derecho y por otro, los beneficiarios de las creaciones; partes que
aparentemente se contraponen por los fines que buscan. Es asi que muchas veces se puede
considerar que prima el interés economico sobre los aportes que se pueden brindar a la

investigacion y el desarrollo cientifico, obstaculizando la transferencia de tecnologia.

Sin embargo, no podemos desconocer que a partir de la defensa de los derechos
intelectuales se promocionan otra clase de derechos fundamentales. Es asi que —por
ejemplo—, detras de la proteccion de las patentes farmacéuticas se encuentra el desarrollo
cientifico obtenido en el area de la salud y el acceso a una atencién sanitaria basica; detras
de la proteccion de los conocimientos tradicionales se encuentra la reivindicacion de los
procedimientos ancestrales enfocados principalmente al uso cientifico; detras de la
proteccion de las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas se encuentra la
determinacion de pueblos y nacionalidades vinculada a su produccion; detrds de la
proteccion al derecho de obtentor se encuentran las mejoras en la calidad de los alimentos
y el derecho a la alimentacion; detras del derecho de autor se encuentra el derecho a la
libertad de expresion, el derecho a la libre determinacién de las personas y el derecho a la

educacion; entre otros ejemplos.

Se concluye, entonces, que existe gran cantidad de mecanismos de reconocimiento y
proteccién de los derechos intelectuales. Ahora bien, esta proteccion no es infinita; el
ordenamiento juridico plantea una serie de limitaciones legitimas al ejercicio de los
derechos intelectuales. A modo de ejemplo, vemos que las patentes de invencion y el
registro de obtenciones vegetales tienen una duracién maxima y Unica de 20 afios, tiempo
que después del cual la creacion pasa a formar parte del dominio pablico; todo esto sin
perjuicio de que en el tiempo que dura la proteccion, el Estado, por causas de necesidad y
politicas publicas —relacionadas en la mayoria de los casos con el acceso a la salud y las

patentes farmacéuticas— pueda declarar de interés publico el descubrimiento o la invencion
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mediante la creacion de licencias obligatorias.” Inclusive los derechos de autor tienen una

proteccion limitada en el tiempo.

Asi pues, cada dia se van desarrollando nuevos avances en la tecnologia, la gran mayoria
en beneficio del ser humano para que, entre otras cosas, pueda mejorar su calidad de vida.
El reto de los Estados en este proceso de globalizacion es mantener un equilibrio entre los
actores/titulares de los derechos de propiedad intelectual y los beneficiarios de las
creaciones intelectuales; es decir, que pese a que naturalmente va a existir una
contraposicion entre la proteccion al titular del derecho frente al derecho de los ciudadanos
a acceder a los beneficios que trae consigo el desarrollo en las areas de la salud, el medio
ambiente, la educacion, etc., corresponde a los Estados la dificil tarea de regular el
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y sus limitaciones a través de los poderes

legislativos y de la creacion de politicas publicas adecuadas.

2. Los Recursos Administrativos reconocidos en la Ley de Propiedad

Intelectual

Sin perjuicio del orden jerarquico de aplicacion de las normas determinado para el Derecho

Administrativo en general®, los Derechos de Propiedad Intelectual —y en especial las

" Segun la Organizacion Mundial del Comercio una licencia obligatoria es aquella “aplicable a las
patentes cuando las autoridades conceden licencia a empresas o personas distintas del titular de la
patente para usar los derechos de la patente — fabricar, usar, vender o importar un producto
protegido por una patente (es decir, un producto patentado o un producto fabricado por un
procedimiento patentado) — sin el permiso del titular de la patente” siempre y cuando se cumplan
con las condiciones y requisitos establecidos en el ADPIC.

& En base al andlisis realizado por el jurista ecuatoriano Jorge Zavala Egas (2011: 334), las
instituciones del Derecho Administrativo en el Ecuador estan reguladas por la Constitucion, por ser
la norma jerarquica superior, seguida en igualdad jerarquica por los principios generales del
Derecho Administrativo elevados a norma constitucional. A continuacion se aplican las normas de
la Ley de Modernizacion del Estado seguido por el Estatuto Juridico del Estatuto del Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva. Luego, se aplican los principios generales del
Derecho Administrativo no constitucionalizados, seguidos, finalmente por la jurisprudencia y la
doctrina.
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normas que regulan el procedimiento administrativo en cuanto a la materia— estan
normados principalmente por la Constitucion y los tratados y convenios internacionales,
sequidos por la Ley de Propiedad Intelectual, su reglamento y los reglamentos que
expidan los 6rganos competentes del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —en
adelante IEPI—; de forma conexa se aplican las disposiciones contenidas en el Estatuto del

Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva.

Conjuntamente con las normas constitucionales, y en la misma gradacion jerarquica, se
aplican los tratados y convenios internacionales relacionados con la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual: las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones
respecto a los derechos de propiedad intelectual, el Convenio de Paris para la proteccion de
la propiedad industrial, el ADPIC —Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio—, entre otros. Segln la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (2015), el Ecuador se ha adherido a 72 tratados y
convenios internacionales relacionados con la propiedad intelectual. (Recuperado el 2 de

marzo de 2015, de http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=EC)

En cuanto a la ley especial, La primera codificacion a la Ley de Propiedad Intelectual se
publica en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998 y su creacion respondi6 a la
necesidad de concentrar en una sola institucion, el manejo de cada una de las areas
especializadas en materia de Propiedad Intelectual. De esta manera, se crea el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual concebido como aquel érgano perteneciente a la
funcién administrativa competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger
y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual

reconocidos en la Ley y los tratados y convenios internacionales.

Por su parte, el Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Funcién Ejecutiva
fue expedido mediante el Decreto Ejecutivo 1634, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial 411 del 31 de marzo de 1994. Se trata de un reglamento auténomo y dada su
naturaleza no depende de una ley previa para existir ni tampoco no busca desarrollar el

texto de una ley.
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Finalmente, y a modo de referencia, el articulo 12 del Reglamento Interno del Comité de
Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI, sefiala que se debera
aplicar de forma supletoria las disposiciones generales sobre el procedimiento
administrativo y contencioso administrativo contempladas en toda la normativa
ecuatoriana, enmarcandose dentro de esta disposicion, la Ley de Modernizacion del
Estado —y su reglamento—.

Cuando el reglamento hace referencia a las “disposiciones sobre el procedimiento
contencioso administrativo” se refiere exclusivamente al proceso administrativo
jurisdiccional y por tanto, el 6rgano administrativo dejo de ser competente para conocer
cualquier clase de impugnacion, pasando a ser competente los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo; de ahi que en nuestro analisis debemos obviar estas

disposiciones.

Ahora bien, en cuanto a la regulacion normativa de los recursos administrativos en
materia de Propiedad Intelectual debemos recurrir a lo sefialado por el articulo 357 de la
Ley de Propiedad Intelectual el mismo que enumera la clase de recursos administrativos
disponibles para interposicion por el particular a la vez que determina la competencia del

6rgano administrativo para conocer y resolver sobre los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, por disposicion expresa del articulo 344 de la Ley, “en materia
de procedimientos administrativos se aplicard el Estatuto del Régimen Juridico y
Administrativo de la Funcion Ejecutiva”, por lo que, si bien los recursos administrativos en
propiedad intelectual tienen sus propias particularidades, debemos remitirnos de forma

supletoria al procedimiento establecido en el Estatuto.

Por otro lado, es importante considerar que ciertas particularidades de los recursos
administrativos estan a su vez normadas por los tratados y convenios internacionales, los
cuales de manera indirecta dan disposiciones para ser aplicadas de conformidad con las

normas internas de cada pais.
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2.1. Autoridad competente para resolver los recursos administrativos

Para determinar el érgano competente en materia de recursos administrativos podemos
realizar una aproximacion a través de la diferenciacion que establecen las normas

comunitarias entre Oficina Nacional Competente y Autoridad Nacional Competente.

La decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones relativa al Régimen
comun sobre propiedad industrial, en adelante Decision 486, se refiere a la Oficina
Nacional Competente como aquel 6rgano administrativo encargado del registro de la
Propiedad Intelectual y a la Autoridad Nacional Competente como aquel drgano
designado al efecto por la legislacion nacional sobre la materia®. Resulta importante traer a
colacion la definicién y diferenciacion de estos dos conceptos puesto que a lo largo de la
normativa comunitaria encontramos referencias y disposiciones respecto a los

procedimientos administrativos para ser aplicadas de acuerdo al derecho interno.

Por un lado, el articulo 1 del Reglamento a la Ley sefiala que el IEPI serd considerado
como la Oficina Nacional Competente para los efectos previstos en las decisiones de la

Comunidad Andina.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual organicamente esta conformado por el
Presidente Ejecutivo, el Concejo Directivo, los Comités de Propiedad Intelectual y las

Direcciones Nacionales.

Hasta el afio 2012 el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual pertenecia a la
funcién ejecutiva, afio a partir del cual se adscribe a la Secretaria Nacional de Educacion
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacién, SENESCYT, mediante Decreto Ejecutivo
publicado en el Registro Oficial No. 813 del 19 de octubre de 2012, perdiendo su

autonomia administrativa y sufriendo varias modificaciones en cuanto a su estructura.

° La diferenciacion de estas dos clases de autoridades no la encontramos Unicamente en la
normativa respecto a la propiedad industrial sino que también la realizan convenios relativos a la
proteccion de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la proteccion a los Derechos sobre las
Obtenciones Vegetales.
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Respecto a la Autoridad Nacional Competente, tal como lo establece la normativa
comunitaria, su designacion corresponde a legislacion interna y en el caso ecuatoriano se
ha establecido, por un lado, la creacién de las Direcciones Nacionales que ejercen las
competencias establecidas en la ley de acuerdo a su rama de especialidad, y por otro, los

Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

2.1.1. Direcciones Nacionales

El articulo 356 de la Ley de Propiedad Intelectual sefiala que “las direcciones nacionales
tendran a su cargo la aplicacion administrativa de la presente ley, dentro del ambito de su

competencia”.

Existen tres Direcciones Nacionales organizadas segln la rama especifica de la Propiedad
Intelectual; a saber: la Direccion Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la
Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales y la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial. Su titularidad la ejerce el director nacional de la rama y durara en sus funciones

por un periodo de seis afios.

De manera general se puede establecer que a los directores nacionales les compete la
concesion, declaratoria, registro, depdsito, reconocimiento o mantenimiento de cualquier
derecho de propiedad intelectual asi como también la aplicacion de las normas aplicables

en la materia y &mbito de su competencia.

En cuanto a los recursos administrativos, el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual

sefiala que:

Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuacion del tramite
dictados por los directores nacionales seran susceptibles de los siguientes recursos:
- Recurso de reposicion ante el mismo funcionario gue lo dict6;
- Recurso de apelacion ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,
- Recurso de revision ante el Comité de Propiedad Intelectual. (Lo subrayado me
pertenece)
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Articulo mediante el cual se otorga competencia a las diferentes Direcciones Nacionales

para conocer y resolver los recursos de reposicion.

En concordancia con lo anterior el articulo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad

Intelectual sefiala que:

Los recursos previstos en el articulo 357 de la Ley (...) se presentaran en las Direcciones
Nacionales respectivas, las cuales los concederdn o negaran segin sean presentados
dentro o fuera de término, y remitiran los expedientes administrativos a los Comités
correspondientes para su resolucion.

Por lo tanto, compete ademas a las Direcciones Nacionales, verificar la oportunidad de la
interposicion de los recursos de apelacion y de revision; si bien el articulo del reglamento
se limita a establecer la verificacion de oportunidad del recurso por parte de las
Direcciones Nacionales, por logicas razones entendemos que esta disposicion es
unicamente aplicable para el caso de los recursos de apelacion y revision, debido a que
cuando se trata del recurso de reposicidn, son las propias Direcciones Nacionales las

competentes para conocer el recurso y resolverlo.

2.1.2. Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y,

de Derechos de Autor,

Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos
de Autor, son la maxima autoridad administrativa en el Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual. Estan integrados por una o mas salas, conformadas por tres vocales
principales y tres suplentes, cada una, nombrados por un periodo de seis afios por el

Consejo Directivo del IEPI.

Entre las atribuciones otorgadas por la Ley —articulo 364— tenemos:
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a) “Tramitar y resolver las consultas formuladas exclusivamente por los
Directores Nacionales respecto a los procedimientos de oposicién al registro o

concesioén de cualquier derecho de propiedad intelectual ”.

b) “Tramitar y resolver los recursos de apelacion y revision”. El Estatuto
Orgénico de Gestion Organizacional por procesos del IEPI, en cuanto a esta
atribucion legal recoge la siguiente particularidad: especifica que los actos
administrativos susceptibles de recursos de apelacion y revision, deben cumplir
tres requisitos fundamentales: i) Que sean dictados por los Directores Nacionales;
if) que sean definitivos o que impidan la continuacion del tramite, y; iii) Que sean

relativos a los trAmites de concesidon o registro de derechos de propiedad

intelectual.

Esta disposicién supone una limitacién y un desconocimiento a la propia
naturaleza juridica de los recursos administrativos dado a que restringe los
‘motivos’ de impugnacion a los tramites de concesion o registro de derechos de
propiedad intelectual. Como se ha establecido a lo largo del presente analisis, el
fin de la impugnacidn juridica es la defensa de derechos subjetivos o intereses
legitimos del particular, pudiendo verse vulnerados en procesos que no supongan

una concesion o registro de derechos.

Respecto a los recursos administrativos el articulo 13 del Reglamento Interno del
Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI

especifica que:

Al Comité de Propiedad Intelectual le corresponde conocer y resolver los recursos
de apelacion y revision de los actos administrativos definitivos y aquellos que
impidan la continuacién del tramite dictados por los directores nacionales de
Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Derechos Conexos y de Obtenciones
Vegetales, o por sus delegados. De conformidad con el articulo 365 de la Ley de
Propiedad Intelectual, contra las resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual
s6lo cabe presentar recurso de reposicion en la via administrativa.

Como consecuencia, se concluye que los comités de Propiedad Intelectual son

competentes para conocer y resolver los recursos de apelacion y revisién sobre
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los actos administrativos emitidos por los directores nacionales y el recurso de
reposicion interpuesto sobre sus propios actos. El anlisis de la procedencia de la
reposicion de las resoluciones del Comité serd desarrollado en el siguiente

capitulo.

c) “Tramitar y resolver las solicitudes de cancelacion de la concesion o registro
de los derechos de propiedad intelectual (...)”. Mediante la accion de
cancelacion Unicamente se podrd solicitar la cancelacion del registro de las

marcas, se excluye de esta disposicion a los nombres y lemas comerciales.
d) “Las demas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual”. Sin perjuicio de

las atribuciones antes mencionadas, la ley sefiala que los Comités de Propiedad

Intelectual también serdn competentes para:

a. Declaratoria de caducidad: De conformidad con lo establecido en el

articulo 153, compete a los Comités la declaratoria de caducidad de la

patente en los casos establecidos en la ley.

b. Declaratoria especial de cancelacion: El articulo 277 sefiala que el

Comité serd competente para declarar la cancelacion del certificado de
obtentor en los casos que sefiala la ley. Este tramite especial de declaratoria
de cancelacion, a diferencia de la cancelacién del registro de marcas, se
inicia de oficio por el Director Nacional de Obtenciones Vegetales y se
remite al Comité para su conocimiento y resolucion; por tal motivo, es
impreciso llamarla ‘accion’ de cancelacion ya que no procede a peticion de

parte.

¢) Nulidad: EI tema de las nulidades especiales las conoce los Comités a
través del recurso extraordinario de revision, quienes podran declarar, de
oficio o a peticion de parte, la nulidad de la concesion del registro de dibujo
0 modelo industrial, la nulidad del registro de la patente, la nulidad del
registro de marcas y la nulidad del certificado de obtentor; en los casos que

establece la ley;
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En cuanto a otras competencias de los Comités, pese a que la Ley de Propiedad Intelectual
no sefiala el tratamiento que debera darse a los reclamos administrativos, el Reglamento
Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del
IEPI, en su articulo 12 sefiala que: “la tramitacion de los reclamos y recursos se
substanciarén en la forma y los plazos... (...)” por lo que se entenderia que el Comité es
competente para conocer y resolver, ademas, los reclamos administrativos presentados para

su conocimiento.

2.2. Clases de Recursos Administrativos

La Ley de Propiedad Intelectual recoge la regulacion juridica de tres recursos
administrativos aplicables en materia de propiedad intelectual: el Recurso de Reposicién,
el Recurso de Apelacion y el Recurso Extraordinario de Revision. Tal como lo
establecimos anteriormente, la Ley remite expresamente al Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la Funcion Ejecutiva lo relacionado con el procedimiento

administrativo.

Aparentemente, el procedimiento aplicable a los recursos administrativos en materia de
propiedad intelectual no difiere de aquel aplicable en otras areas del Derecho
Administrativo, sin embargo, por la naturaleza de los derechos e intereses que protege la
propiedad intelectual, los recursos poseen una serie de particularidades que nos invitan a
analizar dos grandes interrogantes: ¢La autoridad administrativa competente esta
realizando una correcta aplicacion de las normas referentes al procedimiento
administrativo en cuanto al tema de recursos? ¢Las particularidades propias de los recursos
administrativos en materia de propiedad intelectual impiden la defensa eficaz de los

derechos de los administrados?

Para poder dar respuesta a estas interrogantes a continuacién se presenta un primer
diagnostico de cada uno de los recursos administrativos aplicados defensa de los derechos

de propiedad intelectual.
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2.2.1. Recurso de reposicion

Segun el articulo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, son susceptibles de recurso de
reposicion todos los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la
continuacién del tramite dictados por los Directores Nacionales o los mismos Comités de
Propiedad Intelectual.

En concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual, el articulo 174 del ERJAFE sefiala
que: “los actos administrativos que no ponen fin a la via administrativa podran ser
recurridos potestativamente, a eleccion del recurrente, en reposicién ante el mismo 6rgano

de la administracion que los hubiera dictado”.

A la luz de la doctrina, partiendo de la naturaleza ordinaria del recurso, basta con
demostrar que la decision tomada por la autoridad administrativa que se esta recurriendo
causa perjuicio sobre derechos subjetivos o intereses legitimos del particular, por esta
razon, la normativa, en un principio no exige causales especificas de fundamentacion como
en el caso, por ejemplo, del recurso de revision. A pesar de esto, el articulo 175 del
ERJAFE sefala especificamente lo siguiente:

Art. 175.- Contra las resoluciones y los actos de tramite, si estos ultimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensién o perjuicio de dificil o imposible reparacion a
derechos e intereses legitimos, podrén interponerse por los interesados los recursos de
apelacion y de reposicion, que cabrd fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los articulos 129, 130 y 131 de esta norma. ° (El énfasis me

pertenece).

10 Art. 129.- Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de la Administracion Publica son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a. Los que lesionen, de forma ilegitima, los derechos y libertades consagrados en el articulo 24
de la Constitucion Politica de la Republica;
b. Los dictados por drgano incompetente por razén de la materia, del tiempo o del territorio;
c. Los que tengan un contenido imposible;
d. Los que sean constitutivos de infraccidn penal o se dicten como consecuencia de ésta;
e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formacién de la voluntad de los
organos de la administracién, sean colegiados o no;
f. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento juridico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicion; y,
g. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposicion de rango legal.
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Si nos remitimos a la redaccion del texto, el Estatuto plantea como posibilidad el hecho de
motivar el recurso en las causas de nulidad o anulabilidad de los actos administrativos,
pero esto no debe entenderse como un requisito excluyente. Lo contrario seria negar la
propia naturaleza juridica del recurso ordinario pues se estaria limitando su eficacia
unicamente a los motivos de impugnacion que sefiala esta norma; de ahi que en la practica
administrativa se suele dar paso tanto a los recursos que se fundan en razones de nulidad o

anulabilidad como a los que no.

Por otro lado, el articulo 175 sefiala que los actos administrativos podran ser recurridos
mediante recurso de reposicion “a eleccion del recurrente”. Por tanto, se hace énfasis en
considerar que no existe obligacion legal de deducir la reposicidn antes de la apelacion; por
el contrario, el decidir que recurso resulta mas efectivo para la defensa de sus derechos e

intereses, es una prerrogativa propia del particular

Contra la resolucién de la reposicion no ponerse nuevamente este recurso pero si el de

apelacion o la accidn contenciosa administrativa.

Por otra parte, la Ley de Propiedad Intelectual trae consigo una particularidad existente
Unicamente en el procedimiento administrativo dentro de la esfera de las normas de

propiedad intelectual. El articulo 365 de la Ley sefiala:

Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podra proponerse ningin recurso

2. En concordancia con lo estipulado en el articulo 272 de la Constitucidn, también seran nulas de
pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitucion, los tratados
internacionales, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen
materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Art. 130.- Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la administracion que incurran en cualquier infraccion del
ordenamiento juridico, incluso la desviacion de poder.

2. No obstante, el defecto de forma solo determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefension de los
interesados.

3. La realizacion de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sélo
implicara la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la naturaleza del término o plazo, salvo
que se hubiese producido el silencio administrativo, en cuyo caso, la actuacion sera nula de pleno
derecho.
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administrativo, salvo el de reposicién que sera conocido por los propios Comités que la
expidieron, pero no sera necesario para agotar la via administrativa. Contra las
resoluciones de los comités se podra plantear las acciones previstas en la Ley de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

En otras palabras, la maxima autoridad del 6rgano administrativo competente en propiedad
intelectual puede revisar sus propios actos mediante el recurso de reposicion; esto
finalmente supone que el administrado puede interponer un recurso horizontal sobre una
resolucion que resuelva un recurso vertical, como por ejemplo, el recurso de apelacion e
inclusive el recurso extraordinario de revision. Este particular sera objeto de un analisis

posterior.

2.2.2. Recurso de apelacion

Son susceptibles de recurso de apelacion todos los actos administrativos definitivos y
aquellos que impidan la continuacion del tramite dictados por los Directores Nacionales.
Los Comités de Propiedad Intelectual tendrdn competencia exclusiva para conocer y
resolver los recursos de apelacidon. Podra recurrirse mediante este recurso inclusive los

actos administrativos que negaren el recurso de reposicion.

Existen dos requisitos para interponer el recurso de apelacion: i) Que el acto recurrido no
agote la via administrativa, y ii) que el recurso se presente ante el Director Nacional que
emitio el acto con el fin que determine que fue establecido dentro del plazo legal y lo

remita a los Comités de Propiedad Intelectual para su conocimiento y resolucion.

En cuanto a la motivacion, se aplica lo analizado en el apartado anterior respecto a la
fundamentacion del recurso, pues al ser un recurso ordinario, al igual que la reposicion, no
es necesario justificar los motivos de impugnacion a mas de expresar inconformidad con el

acto recurrido pero se puede fundamentar en las causas de nulidad y anulabilidad.
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Ahora, la naturaleza del recurso de apelacién no es otra que la revision del acto recurrido
por la autoridad jerarquica superior, quien tiene la obligacion de examinar la decision del

inferior realizando el control de legalidad del acto.

Respecto a la revision del acto, resulta sumamente importante considerar que el superior
jerarquico debe remitirse a lo actuado en el procedimiento administrativo anterior —sea este
el relativo a la concesion o registro de derechos de propiedad intelectual o al procedimiento
del recurso de reposicion, de haberlo propuesto de manera previa—; a palabras del propio
Comité de Propiedad Intelectual: “excepcionalmente, puede admitirse otras pruebas, sobre
todo aquellas respecto de las cuales la imposibilidad de incorporarlas al proceso fue
insuperable” (Comité de Propiedad Intelecutual en Vera, 2013: 215).

De la negativa de la apelacion no cabe recurso posterior en la via administrativa. Sobre la

resolucion del recurso de apelacién cabe Unicamente el recurso extraordinario de revision.

2.2.3. Recurso extraordinario de revision

Transcurridos los plazos de interposicion de cualquier recurso ordinario, el acto
administrativo se entenderd firme, haciéndolo recurrible Gnicamente, en la via
administrativa, a través del recurso extraordinario de revision. Como lo sefialamos
anteriormente, su interposicion esta restringida a los supuestos determinados en la ley y su

caracter es excepcional.

En cuanto a su caracter excepcional, Juan Carlos Cassagne considera que “interesa poner
de resalto que el recurso de revision —en tanto hace tabla rasa con el principio de la
estabilidad del acto administrativo- posee caracter de extraordinario, es por tanto un

recurso de excepcion, cuya procedencia ha de interpretarse, en caso de duda, en forma

restrictiva” (Cassagne, 2002: 613). [Enfasis agregado]

42



Hago hincapié en la importancia de dar una interpretacion restrictiva en cuanto a la
procedencia del recurso de revision dado a que puede conllevar a un ejercicio abusivo del
derecho por parte de los particulares. Es asi que en la practica administrativa desarrollada
en el IEPI, se pueden encontrar casos en los que el Comité de Propiedad Intelectual admite
cualquier razon de impugnacion de los actos administrativos, lo que reduce el caracter de

excepcional del recurso.

Esto se da, mayoritariamente porque se realiza una interpretacion extensiva de la primera
causal del articulo 78 del ERJAFE, esto es, que el acto recurrido hubiera sido dictado con
evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el

mismo expediente o de disposiciones legales expresas.

Continuando con el andlisis anterior, se considera que el recurso de revision es
extraordinario porque, tal como lo sefiala Jests Gonzales Pérez, el fundamento del recurso
se encuentra en lograr el ideal de justicia: los motivos de impugnacion son tan graves que
justifica el sacrificio del propio principio a la seguridad juridica. (Gonzélez en Cassagne,
2002: 613)

En cuanto a la calidad del acto, es preciso tomar en cuenta que la calidad del acto recurrido
ha cambiado, siendo susceptible de este recurso solo aquellas decisiones que se encuentren

firmes.

Respecto a las causas de revision, estas deben constar de forma concreta y expresa en la
norma; requiriendo de modo general que el acto recurrido tuviere contradiccion en cuanto
a su parte dispositiva, que haya aparecido a posteriori una serie de hechos o documentos
decisivos que determinen una nueva revision del acto, que se encuentre viciado por la
valoracion de documentos falsos o que la decision se haya adoptado mediante el

cometimiento de un delito por parte de la autoridad que emitio el acto.

Estas condiciones estan enumeradas en el articulo 178 del ERJAFE:

Art. 178.- Recurso extraordinario de revision.- Los administrados o los ministros de Estado
o las maximas autoridades de la Administracion Publica Central autonoma, en el caso de
resoluciones expedidas por dichos 6rganos, por sus subordinados o por entidades adscritas,
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podrén interponer ante los ministros de Estado o las maximas autoridades de la
Administracion Publica Central autdbnoma la revision de actos o resoluciones firmes cuando
concurran alguna de las causas siguientes:

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca
de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales
expresas;

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental
ignorados al expedirse el acto o resolucion que se trate;

¢) Cuando en la resolucién hayan influido esencialmente documentos o testimonios
falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolucién.

d) Cuando la resolucion se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos
cometidos por funcionarios o empleados publicos tipificados como delito y asi
declarados en sentencia judicial firme,

Por su parte, la Ley Propiedad Intelectual sefiala que a traves del recurso extraordinario de
revision los Comités de Propiedad Intelectual podran declarar la nulidad del registro de
patentes (articulo 151), la nulidad del registro del dibujo o modelo industrial (articulo 172),
la nulidad del registro de marca (articulo 227) y la nulidad del certificado de obtentor
(articulo 276). El sistema de nulidades y su tratamiento mediante el recurso extraordinario

de revision ameritara un analisis mas extenso que sera realizado en el siguiente capitulo.

Ahora bien, es importante denotar que a diferencia de los recursos ordinarios donde la
autoridad competente para revocar decision por razones de legalidad y oportunidad;
mediante la revision la autoridad declarara la nulidad o la inexistencia juridica del acto

administrativo impugnado.

Este recurso debera presentarse ante las Direcciones Nacionales para ante el Comité de
Propiedad Intelectual quien, finalmente, debera pronunciarse sobre la procedencia del

recurso y resolver sobre el fondo de las pretensiones planteadas.

La resolucion del recurso extraordinario de revision agota la via administrativa, volviendo

al acto impugnable Unicamente a través de la jurisdiccion contencioso-administrativa.

11 De conformidad con el Cddigo Organico Integral Penal, los servidores publicos en ejercicio de
sus funciones son sujetos activos de los delitos contra la eficiencia de la administracion pablica, a
saber: peculado, cohecho, concusion, enriquecimiento ilicito y tréfico de influencias.
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2.3. Requisitos de admisibilidad

Cuando hablamos de los requisitos de admisibilidad nos referimos al cumplimiento de una
serie de normas procedimentales necesarias para considerar al recurso apto para ser
conocido por la autoridad competente, misma que deberd analizar la oportunidad y

legalidad del mismo.

La oportunidad se verifica cuando el recurso fue interpuesto dentro del plazo de tiempo
previsto expresamente en la norma, de conformidad con la naturaleza del recurso; mientras
que las razones de legalidad suponen que el recurso debe contar al menos con las
solemnidades sustanciales que sefiala el ordenamiento juridico para su interposicion.
Resulta tan importante la necesidad de verificar la admisibilidad de los recursos que tan
solo su omisién puede afectar el normal desenvolvimiento del procedimiento

administrativo acarreando como consecuencia la nulidad procedimental.

De esta manera, cabe dividir a las razones de oportunidad y legalidad de la siguiente

manera.

2.3.1. Requisitos de forma

Los requisitos de forma o razones de oportunidad se encuentran establecidos tanto en la
Ley como en el Estatuto. Por un lado, el Estatuto nos plantea las solemnidades esenciales

que debe contener el recurso:

Art. 180.- La interposicion del recurso deberéa expresar:

1. “El nombre y apellidos del recurrente, asi como la identificacion personal del

mismo”. Al amparo de lo sefialado en el articulo 187 del mismo cuerpo
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normativo se puede comparecer al procedimiento ofreciendo poder o
ratificacion, debiendo la autoridad competente, notificar al interesado para que
legitime su intervencion dentro del procedimiento. La autoridad administrativa
debe verificar que quien presente el recurso cuente con capacidad legal para
intervenir en el proceso y que se encuentre legitimado para hacerlo; es decir,
que a mas de cumplir con la capacidad legal, el recurrente debe demostrar que
posee la condicion de titular de un derecho subjetivo o interés legitimo

lesionado.

2. “El acto que se recurre y la razon de su impugnacion”. Se deberd sefialar de
forma clara y concisa la determinacion del acto impugnado no pudiendo, por

ejemplo, impugnar varios actos administrativos a través de un solo recurso.

3. “Lugar, fecha, firma del recurrente, identificacion del lugar o medio que se

seriale a efectos de notificaciones’;

4. “Organo de la Administracién Piblica Central o unidad administrativa al que se
dirige”. Desde el momento de la interposicion se debera definir la competencia
del 6rgano administrativo que va a conocer y resolver el recurso. El recurso de
reposicién debera interponerse ante la autoridad que emano el acto, sea esta un
Director Nacional o los Comités de Propiedad Intelectual. Respecto al recurso
de apelacion y revision este debe interponerse ante el Director Nacional para
ante el Comité de Propiedad Intelectual. Se hace esta diferenciacion en vista a
que la autoridad que le compete determinar la admisibilidad del recurso es a la
misma que emand el acto pero corresponde su conocimiento y resolucion a la

autoridad jerarquica superior.

5. “La pretension concreta que se formula”. La pretension siempre va a consistir

en la revocatoria o la modificacién del acto impugnado.

6. “La firma del compareciente, de su representante o procurador y la del abogado

que lo patrocina; vy,
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7. “Las demés particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones
especificas; De conformidad con el articulo 368 de la Ley de Propiedad
Intelectual, es necesario presentar el pago de una tasa determinada como
requisito sustancial para la presentacion de cualquier recurso administrativo, de
tal manera que el funcionario administrativo no puede dar fe de recepcion de

los recursos si es que no se presenta junto con la tasa de servicio.

2.3.2. Requisitos de fondo

Respecto a las razones de legalidad o requisitos de fondo, es necesario realizar el analisis
dependiendo de clase de recurso que se trate. Para un mejor entender y de manera
didactica, dividiré este tipo de requisitos dependiendo si se trata de los recursos ordinarios

o del recurso extraordinario de revision:

De manera general, podemos decir que los requisitos en cuanto al fondo van a depender en

su generalidad por la calidad y la temporalidad del acto administrativo impugnado.

Entonces, partimos por determinar la clase de acto administrativo sujeto de la
impugnacion, puesto que solamente podemos recurrir mediante recursos administrativos
aquellos actos que no hayan causado estado pero que sean definitivos o que impidan la
continuacion del tramite. La calidad de acto definitivo es requisito para interponer tanto los
recursos ordinarios como el recurso extraordinario de revision. Ademas debemos tomar en
cuenta que, debido a la naturaleza juridica del recurso extraordinario de revision, el acto

recurrido en esta clase de recurso debe encontrarse firme.

En relacion a las razones de motivacion, gran parte de la doctrina sefiala que no es
necesario fundamentar los recursos de reposicion y apelacion, basta comprobar la
disconformidad del particular con la decision contenida en el acto impugnado. Sin
embargo, el Estatuto, sefiala como salvedad que los recursos de reposicion y apelacion
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“podran” fundamentarse en las causas de nulidad y anulabilidad de los actos
administrativos descritas en los articulos 129, 130 y 131. En cuanto al recurso de revision,
el particular deberd demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas

taxativamente en la norma.

En cuanto al requisito de la temporalidad, se deben plantear los recursos en los términos
previstos por la ley porque de lo contrario se entiende que prescribié la facultad de

impugnacion en la via administrativa.

Respecto al tiempo de interposicién y, de acuerdo con el Estatuto, el plazo para interponer
el recurso de reposicion es de 15 dias si el acto es expreso, si el acto no es expreso el
plazo es de 2 meses y se contara a partir del dia siguiente a aquel que se produzca el acto
presunto. El plazo del recurso de apelacion es de 15 dias contados a partir del dia
siguiente de su notificacion. Si el acto no es expreso, el plazo para impugnar es de 2 meses
a partir del dia siguiente aquel que presuntamente se produzcan los efectos del silencio

administrativo.

A diferencia de la reposicién, el Estatuto especifica que en el caso de la apelaciéon el plazo
se contara a partir del siguiente dia de la notificacion del acto a impugnar, sin embargo,
esta omision legal se puede complementar con lo sefialado en el articulo 188, que en su
numeral segundo expresa: “los plazos expresados en dias se contaran a partir del dia

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacion o publicacion del acto de que se trate”.

Respecto a la notificacion del acto administrativo el articulo 66 del Estatuto sefiala lo

siguiente:

Art. 66.- VIGENCIA.- Los actos administrativos, para su plena validez deberan ser
obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean no tendran eficacia con
respecto a quienes se haya omitido la notificacion. La ejecucién de actuaciones ordenadas
en actos administrativos no notificados constituiran, para efectos de la responsabilidad de
los funcionarios publicos, vias de hecho. (Lo subrayado me pertenece).

Respecto a la notificacion del acto administrativo cabe hacer la siguiente critica. La
normativa procedimental inequivocamente sefiala que el acto administrativo es eficaz a

partir de la fecha de notificacion al particular, sin embargo, en la practica regular de los
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procedimientos de registro llevados a cabo en el IEPI podemos encontrar casos en los que
no se aplica esta disposicion. Por ejemplo, en las resoluciones emitidas por el Director de
Obtenciones Vegetales, mediante las cuales se concede el certificado de obtentor sobre una
determinada variedad vegetal, la proteccion y los derechos otorgados hacia el titular que
sefiala la normativa interna y la comunitaria, se entiende vigente a partir de la fecha de la
emision de la resolucion que acepta la solicitud de derecho de obtentor; sin tomar en
cuenta la fecha de notificacién al particular, que de acuerdo a lo que sefiala el Estatuto, el
acto es eficaz a partir de este momento. Lo mismo ocurre en el caso de las resoluciones que

aceptan el registro de un signo distintivo.

Esta practica comun en los procedimientos de registro de derechos de propiedad intelectual
del IEPI constituye una evidente omisién en la aplicacion de las disposiciones emitidas por
el Estatuto; inclusive transgrede las reglas del derecho comun respecto a la notificacion de
actos juridicos en vista que, de la revision de la normativa aplicable no se encuentra una
razén enmarcada en la legalidad para que las diferentes Direcciones del IEPI consideren

como eficaz independientemente de la notificacion al particular.

Esta clara violacion a las normas procedimentales respecto a los efectos de la notificacion
supone, a mi parecer un perjuicio a los titulares de derechos, porque eventualmente podrian

verse afectados sus derechos ya adquiridos.

Ahora, los plazos para interponer el recurso extraordinario de revision varian de acuerdo
al motivo de impugnacion. Si se trata de actos que hayan sido otorgados con error de hecho
0 de derecho o que aparezcan de manera posterior documentos indispensable a la hora de
resolver, el plazo para la interposicion del recurso es de tres afios contados a partir de que
el acto administrativo se encuentre firme y ejecutoriado. Por el contrario, si el motivo de la
revision es la existencia de una declaratoria judicial, el plazo de interposicion del recurso
es de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria siempre que no hayan

pasado cinco afios desde la emision del acto impugnado.
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2.4.Efectos de la interposicion del recurso

Por regla general los recursos se conceden Unicamente con efecto devolutivo. Ahora bien,

los numerales 1y 2 del articulo 189 del Estatuto sefialan lo siguiente:

Art. 189.- Suspension de la ejecucion.

1. La interposicion de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposicion
establezca lo contrario, no suspenderd la ejecucién del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 6rgano a quien competa resolver el
recurso, previa ponderacion, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaria al
interés publico o a terceros dispondra la suspensién y de oficio o a solicitud del recurrente
suspendera la ejecucién del acto impugnado cuando la ejecucion pudiera causar
perjuicios de imposible o dificil reparacion.

Sin embargo, en concordancia con el numeral primero del citado articulo, la disposicién
357 de la Ley de Propiedad Intelectual sefiala que los recursos administrativos se

concederan en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

El efecto suspensivo supone que la interposicion del recurso administrativo suspende la
ejecucion del acto recurrido. Este es un claro ejemplo de la excepcidén que establece el
numeral 1 del articulo 189 del ERJAFE.

Ahora bien, tal como se establecid en capitulos anteriores, en el procedimiento
administrativo muchas veces intervienen dos particulares que se disputan la titularidad de
un derecho inmaterial. Dada esta circunstancia, los recursos administrativos pueden ser
incoados por un particular con el Gnico fin de dilatar la ejecucidn del acto, lo que inclusive

pone en riesgo el derecho de competencia de las partes.
Por ejemplo, el titular de una marca ampliamente conocida en el pais puede ejecutar actos

(como oposiciones o recursos administrativos) que dilaten el proceso de registro marcario

de su competidor y asi impedir que entre al mercado en situacion de igualdad.
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2.5.Calificacion y tramite de los recursos administrativos

El articulo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual sefiala:

Los recursos previstos en el articulo 357 de la Ley sujetaran su tramitacion al Estatuto
Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva, se presentardn en las Direcciones
Nacionales respectivas, las cuales los concederdn o negaran segin sean presentados
dentro o fuera de término, y remitirdn los expedientes administrativos a los Comités
correspondientes para su resolucion.

Es decir, que la autoridad que emano6 el acto o la resolucion recurrida simplemente
realizard un examen de oportunidad verificando si el recurso fue interpuesto dentro del
término legal y sin méas analisis lo remitira a la autoridad jerarquica superior para su
conocimiento; particular aplicable Unicamente en caso de recurso de apelacion y el recurso
extraordinario de revision puesto que en el recurso de reposicion, la misma autoridad que

verifica la procedencia del recurso es competente para conocerlo y resolverlo.

Comprobada la oportunidad de la presentacion del recurso por el Director Nacional, este,
mediante un acto de mero tramite remitira la solicitud y el expediente administrativo
impugnado al Comité de Propiedad Intelectual para que avoque conocimiento. Si el
recurso fuese oscuro o le faltare alguno de los requisitos formales establecidos en el
Estatuto, la autoridad competente puede otorgar un plazo de hasta méximo 5 dias para que
el particular complete o aclare el recurso; periodo luego del cual se entender4d como no
presentado. Por el contrario, si el recurso cumple con todos los requisitos de admisibilidad
se le otorgara un nimero de trdmite y una fecha de presentacion. En la misma providencia

se dispondra la apertura del término probatorio.

Respecto a los medios de prueba el numeral 1 del articulo 147 del Estatuto sefiala que “los
hechos relevantes para la decision de un procedimiento podran acreditarse por cualquier
medio de prueba admisible en derecho”. Es decir, que se acepta cualquier medio de prueba
establecida en la legislacion procesal civil. No obstante se descarta la recepcion de testigos
y confesién judicial debido a que la autoridad administrativa no es competente para

receptar este tipo de testimonios.
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Vencida la etapa probatoria, se convocard a una audiencia para que el interesado pueda
presentar toda clase de documentos y alegaciones para la defensa de sus derechos e
intereses, la misma que puede ser prescindida tanto a peticion de parte como de oficio pero
unicamente cuando se resuelva en base a lo actuado y cuando a criterio la autoridad
administrativa, no haya hechos ni documentos nuevos que probar. En cuanto a las
alegaciones, el Estatuto faculta al recurrente a presentar alegaciones y aportar documentos
al proceso hasta antes de la fecha de llevar a cabo la diligencia de audiencia. Vencido este

plazo se dictara la resolucion correspondiente.

2.6. Fin del procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo respecto a los recursos termina con la emision de la
resolucion de los recursos de reposicion, apelacion o revision. Si el recurso es desestimado,
se procede con la confirmacion del acto recurrido; si el recurso es aceptado, la
consecuencia inmediata es la revocacion o modificacion de la decision administrativa

previa. Una vez notificado, el particular puede solicitar la aclaracién o ampliacion.

De conformidad con lo establecido por el articulo 154 del ERJAFE, el procedimiento

administrativo puede terminarse por:

= Laresolucion.

= El desistimiento.

= Larenuncia al derecho en que se funde la solicitud.

= Ladeclaracion de caducidad del procedimiento.

= La imposibilidad material de continuar el procedimiento debido a causas

sobrevenidas.

En cuanto al fin de la via administrativa, vale resaltar el contenido del articulo 179 del
Estatuto el cual sefiala que los actos que podran fin a la via son: i) las resoluciones de los

recursos de apelacion y revision; ii) las resoluciones de los 6rganos administrativos que
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carezcan de superior jerarquico, salvo que una ley establezca lo contrario; iii) las demas
resoluciones de 6rganos administrativos cuando una disposicion legal o reglamentaria asi

lo establezca; y, iv) los acuerdos, pactos, convenios 0 contratos que tengan la
consideracion de finalizadores del procedimiento.
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CAPITULO Ill: PROBLEMAS JURIDICOS EN TORNO A LA
APLICACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En los capitulos anteriores se hizo un anélisis de las caracteristicas fundamentales y el
procedimiento establecido para interponer recursos administrativos tanto en el derecho
administrativo ecuatoriano como las particularidades encontradas en cuanto al

procedimiento en &mbito de la Propiedad Intelectual.

Del analisis realizado se enunciaron tres problemas importantes relativos a la ejecucion del

procedimiento administrativo, siendo estos:

1. La eficacia del recurso de reposicion sobre las resoluciones emitidas por los
Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de

Derechos de Autor.

2. Criterios para determinar quién es la autoridad competente para conocer la
impugnacion en caso de concurrencia de dos recursos de diferente naturaleza sobre

el mismo acto administrativo.

3. Tratamiento de la accion de nulidad prevista en la Decision del Acuerdo de
Cartagena 486 a través del recurso extraordinario de revision: Andlisis de la

absolucion de la consulta realizada por el Presidente Ejecutivo del IEPI.

1. La eficacia del recurso de reposicion sobre las resoluciones emitidas
por los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales; y, de Derechos de Autor.
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El articulo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual faculta a los Comités de Propiedad
Intelectual a conocer y resolver el Recurso de Reposicidn que se presentare sobre los actos

y resoluciones emitidos por este 6rgano:

Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podra proponerse ningun recurso
administrativo, salvo el de reposicion que sera conocido por los propios Comités que la
expidieron, pero no serd necesario para agotar la via administrativa. Contra las
resoluciones de los comités se podra plantear las acciones previstas en la Ley de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa. (Enfasis agregado).

La premisa principal es que no se podran recurrir las resoluciones de los Comités de
Propiedad Intelectual mediante ningun recurso administrativo. La razon por la cual el
legislador hace esta aclaracion responde al principio de seguridad juridica: el derecho a

impugnar las resoluciones y actos administrativos no puede ejecutarse indefinidamente.

El ordenamiento juridico establece plazos y condiciones que limitan la facultad del
particular a oponerse a la decisién administrativa; por ello que, vencido el término legal
para recurrir, la resolucién o el acto administrativo adquiere caracter ejecutorio y por tanto,

tiene la obligacion de cumplirse.

De manera excepcional a lo antes establecido, la Ley instaura el recurso de reposicién
como ultima instancia de impugnacion en la via administrativa de las decisiones emanadas

por los Comités; no obstante, no toda decision es impugnable mediante este recurso:

= Recordamos que dentro de las competencias del Comité, esta el tramitar y resolver
las consultas formuladas por los Directores Nacionales respecto a los
procedimientos de oposicion al registro o concesion de cualquier derecho de
propiedad intelectual. La absolucion de la consulta se da a través de un acto de

simple administracion y por consiguiente es irrecurrible.*?

12 Los actos de simple administracién son oponibles siempre que sirvan de motivacion a un acto
administrativo o cuando no se tomaron en cuenta y resultan necesarios a la hora de resolver. Sin
embargo, no podran ser recurridos directamente sino a través de la impugnacién de un acto
administrativo que lo contenga debido a que por si solos no producen efectos juridicos directos ni
inmediatos.
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= En cuanto al resto de atribuciones, los Comités son competentes para emitir: i)
resolucion de los recursos de apelacion y revision; ii) resolucién que determine o
no la cancelacion de la concesion o registro de derechos de propiedad intelectual;
iii) resolucion que emita la declaratoria de caducidad de la patente; v, iv) resolucion
que determine la cancelacion del certificado de obtentor. La resolucion de todos
estos procedimientos administrativos se las realiza a través de un acto

administrativo y como tal, son impugnables.

Se concluye, que todas las resoluciones emitidas por los Comités de Propiedad Intelectual
son recurribles mediante el recurso de reposicion excepto aquella que absuelva la consulta

emitida por los Directores Nacionales.

De manera didactica recordemos que segun la legislacion y doctrina analizada en los
capitulos anteriores: el recurso de reposicion es un recurso ordinario que se interpone ante
la misma autoridad que emitio el acto para que esta lo revoque o modifique; ii) que podran
recurrirse mediante este recurso todos los actos administrativos que no pongan fin a la via
administrativa; siendo estos resoluciones definitivas y actos de trdmite que decidan directa
o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar con el
procedimiento o produzcan indefension o grave perjuicio a derechos subjetivos e intereses
legitimos; vy iii) que podran fundarse en razones de nulidad o anulabilidad establecidas en
la legislacion pero que en la practica la motivacion es la disconformidad con la decisién

administrativa.

Respecto a la competencia administrativa, el articulo 365 de la Ley de Propiedad
Intelectual sefiala que el recurso sera conocido “por los propios Comités que expidieron [la
resolucion]”. La competencia la ostenta el dérgano administrativo —Comité— pero el
procedimiento es sustanciado por uno de sus miembros. Tal como se establecid con

anterioridad, los Comités estan integrados por una 0 méas Salas conformadas por tres

13 Si bien en un principio este procedimiento es iniciado de oficio por el Director Nacional de la
rama, los Comités de Propiedad Intelectual, en concordancia con la garantia basica del derecho a la
defensa reconocido en la Constitucion, otorgan al particular sobre el cual recae la decisién, la
posibilidad de que haga valer sus derechos y por tanto interviene en el curso del procedimiento. Por
tanto, al ser un acto que afecta derechos subjetivos e intereses legitimos de manera directa, la
resolucion, de esta clase de procedimientos, es un acto administrativo.
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vocales principales y tres suplentes; las resoluciones se adoptan por mayoria de votos,
consignando el voto salvado (de haberlo).

Segun el andlisis realizado por el Doctor Luis Alberto Vera Castellanos, ex vocal del
Comité de Propiedad Intelectual, a partir del 2001 se elevo a practica procesal del Comité
que en el sorteo de las causas objeto del Recurso de Reposicion no intervenga el Vocal
Ponente del acto administrativo recurrido, por considerar que de esa manera se esta
protegiendo los derechos de las pares por una posible parcializacién. La préactica
administrativa en este sentido se estd encaminando a que, de existir mas de una Sala en los
Comiteés, el recurso de reposicion sea conocido por aquella que no dio tramite al acto
recurrido (Vera, 2013: 262).

Ahora bien, en vista del principio de competencia y especialidad, la Ley de Propiedad
Intelectual, se entiende que prevalece sobre las disposiciones contenidas en el ERJAFE, sin
embargo, en lo concerniente a las resoluciones de los recursos de apelacion y revision se

debe prestar especial atencion a las siguientes disposiciones:

= EIl articulo 179 numeral primero del Estatuto expresamente sefiala que las
resoluciones de los recursos de apelacion y revision ponen fin a la via
administrativa; en vista de que, tal como lo establece la doctrina y el Derecho
Procesal Administrativo, estas resoluciones son actos administrativos que causan

estado, a saber, son irrecurribles administrativamente.

= El articulo 176 de mismo cuerpo, establece que de la negativa de la apelacién no

cabe recurso ulterior alguno en la via administrativa.

Se entiende por “poner fin a la via administrativa” que no existe otro mecanismo de
impugnacion en sede administrativa; por lo que si el particular, ain inconforme por las
decisiones emitidas, pretende revisar el acto, debe proponer las acciones judiciales que la

ley le faculta y activar la competencia del 6rgano jurisdiccional.
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De tal modo que el recurso de reposicion a las resoluciones de los Comités supone una
excepcion al tradicional agotamiento de la via administrativa puesto a que se va en contra

de la propia naturaleza de los actos administrativos sujetos de impugnacion.

Cuando hago alusion a la naturaleza juridica del acto administrativo, me refiero a que el
acto, posee la calidad de definitivo (porque pone fin al procedimiento administrativo) pero
pierde la caracteristica de firmeza y ejecutoriedad; y consecuentemente, el acto
administrativo causara estado y por tanto agotara la via administrativa, inicamente cuando

transcurra el tiempo previsto de promover esta impugnacion.

Si bien el recurso de reposicion se encuentra reglado por el ERJAFE, no podemos
desconocer que posee particularidades propias que se han venido desarrollando en la
practica administrativa. A través del siguiente cuadro se pueden establecer las principales
caracteristicas y diferencias entre ambos recursos, de acuerdo a la esfera del Derecho de

Propiedad Intelectual:
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Tabla 2. Recurso de reposicion en el ERJAFE y en la Ley de Propiedad Intelectual

Caracteristicas

Recurso de reposicién segun
el articulo 174 del ERJAFE

Recurso de reposicion segun
el articulo 365 de la Ley de
Propiedad Intelectual

Caracteristicas del acto
administrativo recurrido

Plazos de interposicion

Autoridad competente

Motivacion del recurso

Resolucion del Recurso de
Reposicién

Actos administrativos
definitivos y aquellos que
impidan la continuacion del
tramite

El acto recurrido no debe
poner fin a la via
administrativa

15 dias, contados a partir de la
notificacién del acto

Directores Nacionales del
Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual

Puede basarse en las razones
de nulidad o anulabilidad
contenidas en los articulos 129
y 130 del ERJAFE

Cabe recurso de apelacién o la
accion contencioso-
administrativa

Actos administrativos
definitivos.

Excepcion al agotamiento de la
via administrativa

15 dias, contados a partir de la
notificacion del acto

Comités de Propiedad
Intelectual

Puede basarse en las razones
de nulidad o anulabilidad
contenidas en los articulos 129
y 130 del ERJAFE

No es susceptible de recurso
administrativo ulterior. Cabe
Gnicamente la accion
contencioso-administrativa

Una vez establecidas las singularidades propias de este recurso, es necesario analizarlo

desde el punto de vista de la eficacia para la defensa de los derechos e intereses de los

particulares.

El principio de eficacia se ha convertido en un eje rector del procedimiento administrativo,
contiene otros principios afines como la celeridad, sencillez y economia en los tramites
administrativos. De acuerdo con Dromi, este principio tiene como objeto inmediato hacer
maés eficiente la actuacion administrativa; la prontitud en el obrar de la Administracion

evita una innecesaria y excesiva burocratizacion de los procedimientos administrativos

posibilitando la tutela efectiva de los derechos (Dromi, 2001: 79).
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Existen varias posturas dentro de la doctrina que afirman que en relacion a la propia
naturaleza juridica del Recurso de Reposicion este carece de eficacia y tiene una
importancia relativa primordialmente porque “todo ser humano es poco proclive a

reconocer su propio error y volver sobre sus pasos” (Gordillo, 2010: 1X-2).

En este sentido, los tratadistas Garcia de Enterria & Ramoén Fernandez (2006: 552)
plantean la posibilidad de refundir el recurso de reposicion y de apelacién en un mismo
recurso dada su identidad sustancial. Se suma a esta consideracion Gordillo (2010: 1X-2 y
IX-3) quien considera que debe dudarse seriamente de la eficacia del recurso como medio
de impugnacién o de defensa del particular porque es muy complicado que en la practica
prospere; al ser dirigido ante la misma autoridad que emiti6 el acto, lo normal es que esta

ratifique su postura.

En cuanto a las prerrogativas del particular, al ser la reposicion un recurso de carécter
ordinario y optativo, el recurrente no esta obligado a deducirlo para agotar la via
administrativa ni es un presupuesto para la procedencia de otros recursos que se

promuevan ante la administracion (Vera, 2013: 255).

Ahora, no podemos desconocer que existen tres procedimientos especificos que los
Comités de Propiedad Intelectual conocen como Unica instancia administrativa: la accion
de cancelacion marcaria, la declaratoria de caducidad de la patente y la declaratoria de
cancelacion del certificado de obtentor. En caso de disconformidad con la decision
administrativa resultado de los procedimientos antes numerados, el particular no tiene a
disposicion otro medio de impugnacion que no sea el recurso de reposicion ante el Comité.
En este sentido, el recurso de reposicion viene a ser necesario como Unico medio de

defensa de sus derechos e intereses en la via administrativa.

Ahora, es importante analizar lo contenido en el Cddigo del Conocimiento, respecto al

recurso de reposicion, materia de andlisis de presente capitulo.

La disposicion derogatoria primera del proyecto, deroga la Ley de Propiedad Intelectual.

Por su parte, la disposicion transitoria quinta sefiala que:
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QUINTA.- El Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual, asi como toda la
institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial Nro. 426 de 28 de diciembre de 2006, existira hasta que se
establezca, mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva institucion publica
encargada de la gestion de la propiedad intelectual y de la proteccién de los
conocimientos tradicionales y demas institucionalidad, incluyendo a los Comités de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor,
perteneciente a la Funcién Ejecutiva y adscrita a la Secretaria de Educacién Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovacion (...)

Este particular resulta alarmante dado a que el Proyecto no sefiala cual sera la autoridad
administrativa que asuma todas las competencias que tenia el IEPI ni se establecen cuéles
seran los recursos administrativos a disposicién de los particulares en el evento de mostrar

desconformidad con la decision administrativa.

Por otro lado, en razén de esta reforma, de mantenerse, se eliminaria el recurso que se
analiza en el presente capitulo. Considero que su eliminacién tiene un lado positivo en el
sentido que, desde el punto positivista, se estaria cumpliendo con lo que sefialan las normas
procesales establecidas por el Derecho Administrativo. A demdas que en la practica
administrativa desarrollada en el IEPI, eran pocos los recursos que prosperaban aceptando

las pretensiones del recurrente.

2. Criterios para determinar quién es la autoridad competente para
conocer la impugnacién en caso de concurrencia de dos recursos de

diferente naturaleza sobre el mismo acto administrativo.

Deciamos que dentro del procedimiento administrativo se encuentra legitimado para
intervenir, de conformidad con el articulo 184 del Estatuto: i) el titular de un derecho
subjetivo o interés legitimo individual o colectivo; ii) cualquier ciudadano que promueva o
intervenga en el procedimiento administrativo alegando la vulneracion de un interés
comunitario; iii) el que, sin haber iniciado el procedimiento, tenga derechos o intereses
legitimos que puedan verse afectados con la decisién; iv) las asociaciones y organizacién
gue posean personalidad juridica, representativas de intereses sociales o econdémicos.
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La legitimacion para intervenir en el procedimiento administrativo se diferencia de la
figura del tercero interesado en cuanto la administracion estd en la obligacion de
reconocerle intervencion dentro del recurso promovido por otro, precisamente porque la

resolucion tiene incidencia directa sobre sus derechos e intereses (Cassagne, 2002: 541).

Ahora bien, de modo general se podria decir que en todo recurso administrativo
encontramos la intervencion de dos sujetos: la administracion publica que decide o

resuelve el recurso y el particular-interesado que lo interpone.

Considero muy importante resaltar que, respecto a los recursos administrativos en temas de
propiedad intelectual —e inclusive dentro de los procedimientos administrativos habituales
desarrollados en el IEPI-, se rompe esta dualidad de partes intervinientes pudiendo
encontrar mas de un interesado; que a través del recurso administrativo pretende hacer
efectiva la defensa de sus derechos e intereses. En este sentido, la autoridad administrativa
ha pasado a ser una especie de ‘arbitro’ que dirime controversias entre dos particulares que

pretenden suyo un mismo derecho.

Como se ha establecido a lo largo de este analisis, tanto la Ley de Propiedad Intelectual
como el Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva plantean a
los recursos administrativos como opcionales y de libre interposicion, dejando a criterio
del particular el decidir cual recurso es mas efectivo al momento de proteger sus derechos.
No obstante, esta situacion en la practica puede traer varios inconvenientes al momento de

determinar la competencia de la autoridad que va a conocer y resolver el recurso.

Es asi que, un mismo acto administrativo puede ser recurrido de forma simultanea
mediante un recurso de reposicion y un recurso de apelacion, generando un problema de
competencia en cuanto a la autoridad que conoce y resuelve. Como se establecio con
anterioridad, la mayor diferencia entre estos dos recursos recae en la competencia y

jerarquia de la autoridad que lo resuelve.

En este sentido, he considerado oportuno el analisis de un caso practico que se encuentra
en trdmite en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: “PREESMAN ROYALTY
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B.V. y PREESMAN PLANTS B.V. VS SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS
QUIMICOS S.A."*.

La compafiia PREESMAN ROYALTY B.V. (compaiia A) era la legitima titular de los
derechos de obtentor recaidos sobre la variedad vegetal denominada “Crohimagi” (la

variedad), segun el certificado de obtentor debidamente otorgado por el IEPI.

En diferente fecha, se ingresa al IEPI, dos solicitudes de cesiones de derecho de obtentor:
una a favor de la compafiia PREESMAN PLANTS B.V. (compaiiia B) y otra a favor de la
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. compafiia (compafia C).
Ambas cesiones fueron otorgadas en fechas y mediante instrumentos diferentes; tanto la
compafia B como C pretenden que se les reconozca como legitimas cesionarias de los

derechos de obtentor pertenecientes a la compafiia A.

Dado a que existen dos cesiones sobre el mismo objeto, el Director Nacional de
Obtenciones Vegetales considera que esta controversia se encuentra fuera de la esfera de
su competencia, ya que, al tratarse de un asunto meramente contractual (contrato de cesion
de derechos), debe ser conocida por los jueces de lo civil, quienes deberan determinar que

cesion debe inscribirse.

De manera equivoca, el Director Nacional de Obtenciones Vegetales, suspende ambos

tramites de cesion mediante un mismo acto administrativo, el mismo que fue notificado

simultaneamente a las compafias B y C. Dada esta situacion, la compafia B presenta un
recurso de apelacion para ante el Comité de Propiedad Intelectual, mientras que la
compafiia C, presenta un recurso de reposicién para el conocimiento del Director Nacional

de Obtenciones Vegetales.

Pese a que ambos recursos fueron ingresados en la Institucién el mismo dia y sin mediar
ninguna razén legalmente justificada, se decide conocer primero el recurso de apelacion.
La Sala Primera del Comité avoca conocimiento del recurso de apelacion y emite un auto
inhibitorio basdndose primordialmente en los criterios emitidos por la Experta Principal en

Asesoria Juridica del IEPI quien considera:

“Ver Anexo 1
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(...) En atencion al principio de trato igualitario, de equidad y con el propdsito de no
afectar los derechos y garantias de las partes, frente a la interposicion simultanea de los
recursos de reposicion y de apelacién, se debe conocer el recurso de reposicién primero,
ante la Direccion Nacional, y si el mismo ratifica la primera resolucién, se podré conocer
el recurso de apelacion presentado para ante el Comité de Propiedad Intelectual; sin
perjuicio de que, en caso de que la resolucion de reposicién reconsidere el fallo, la parte
gue se sienta afectada pueda presentar de todos modos, el recurso de apelacion contra este
ultimo acto

Finalmente, el Comité concluye que:

(...) el pronunciamiento de la antedicha funcionaria es legal, considerando que si se llega
a conocer en primer momento el Recurso de Apelacion, se privaria al administrado de su
derecho de que el acto de primera instancia sea revisado por la autoridad emisora (...).
Finalmente, es importante mencionar que se mantiene la potestad de apelar de la
resolucion que emita el organismo de primera instancia; es decir, cualquiera de las
empresas peticionarias puede acudir ante el Comité de Propiedad Intelectual, una vez
resuelto el proceso de reposicion conservando su derecho y tasa administrativa.

En definitiva, con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y de que la autoridad
emisora revoque su criterio inicial, esta Sala considera pertinente que, previo emitir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se emita la resolucién del Recurso de
Reposicion, sin perjuicio de que se pueda impugnar el antedicho acto administrativo ante
este Comité de Propiedad Intelectual; a través de los recursos pertinentes (...).

A mi criterio, si bien el Comité acierta en admitir que existe un vacio normativo en cuanto
a la situacion juridica existente, la solucion formulada resulta un tanto comoda mas no es
efectiva; puesto que no soluciona realmente el conflicto de competencias que se genera
entre ambas autoridades a la vez que resulta ineficaz desde el punto de vista de la defensa

de los derechos del particular.

Se puede iniciar el analisis desde dos perspectivas: i) la defensa de los derechos de los

particulares; ii) procedencia y motivacion del auto inhibitorio.

Respecto a la defensa efectiva de los derechos de los particulares, el Comité establecié que
se debera conocer en primer lugar el recurso de reposicion con el objetivo de “buscar un
trato igualitario, equidad y con el proposito de no afectar derechos de las partes”. Sin
embargo, el conocer y resolver la reconsideracion antes de la apelacion genera, en efecto,

un trato desigual entre ambos recurrentes, precisamente porque las pretensiones contenidas
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en el recurso jeréarquico y el ejercicio efectivo del derecho a la defensa de la parte que

presento este recurso se ven supeditadas a la resolucion del recurso de reposicion.

Finalmente se entenderia que el derecho a recurrir de quien interpuso la apelacion pasa a
ser una mera expectativa dependiendo de las decisiones emitidas en resolucion formal de la
autoridad inferior. Inclusive, de la propia redaccién de auto analizado se puede inferir que
el derecho se quedaria suspenso. A palabras del propio Comité “cualquiera de las empresas
peticionarias puede acudir ante el Comité de Propiedad Intelectual, una vez resuelto el
proceso de reposicion conservando su derecho y tasa administrativa” (el énfasis me

pertenece).

Siguiendo esta linea, en el supuesto que se conozca primero el recurso de reposicion, se
debe determinar la situacion juridica de la parte que presentd la apelacion, la cual no podria
permanecer inactiva en el decurso de este procedimiento. Resulta cuestionable que el
Comité plantee que el derecho del recurrente que apel6é se mantenga suspenso ya que tiene
un interés directo en lo que se decida; en este sentido, adquiriria la calidad de tercero
interesado con la facultad de intervenir en el procedimiento administrativo; no obstante,
insisto, estd no seria la manera mas efectiva de generar una situacién de igualdad entre

ambas partes.

Respecto a la motivacion del auto inhibitorio, la exigencia de motivar todo acto emitido
por la autoridad publica —incluyendo los actos administrativos— ha sido reconocida por la
mayoria de la doctrina; A palabras del tratadista Cassagne:

La motivacion aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de
legalidad en la actuacion en la actuacion de los 6rganos estatales y que desde el punto de
vista del particular traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor proteccion a
los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda
conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifique el
dictado del acto (Cassagne, 2002: 113).

En concordancia con lo anterior, el articulo 76 numeral 7 literal ) de la Constitucion

dispone que “las resoluciones de los poderes publicos deberan ser motivadas. No habra
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motivacion si en la resolucion no se enuncian las normas o principios juridicos®® en que se

funda y no se explica la pertinencia de su aplicacion a los antecedentes de hecho (...)".

Si bien en un principio toda resolucion del poder publico debe versar tanto sobre las
circunstancias de hecho como en las de derecho (entendiéndose estas ultimas las normas
juridicas que regulan la situacion en particular), la administracion puede —como en efecto
lo hizo en el caso analizado—, motivar su resolucion en un dictdmenes o informes, segun lo

dispuesto en el articulo 156 numeral 5 del Estatuto:

Art. 156.- Contenido de la resolucion.- (...)

5. La aceptacién de informes o dictdmenes servira de motivacion a la resolucién cuando se
incorporen al texto de la misma.

Por tanto, a falta de norma expresa, la resolucion encontré su motivacion en el informe
emitido por una funcionaria de la institucion. A pesar de lo anterior, la facultad de motivar
la resolucion en un simple acto de la administracion responde a la discrecionalidad del
6rgano competente dado que, como bien lo sefiala el ordenamiento juridico ecuatoriano, a
falta de norma, se puede recurrir a casos analogos y no habiéndolos, a los principios de

derecho universal.

En cuanto al caso planteado, se concluye que si bien el auto inhibitorio es valido en tanto
posee los elementos que le otorgan validez a todo acto administrativo, no es eficaz en
cuanto a buscar una igualdad entre las partes recurrentes ni plantea una solucion concreta

al conflicto de competencia generado entre ambas autoridades.

Como se ha venido desarrollando a lo largo de este acapite, este conflicto de competencia
en cuanto a la concurrencia de dos recursos administrativos sobre el mismo acto, lo
podemos encontrar particularmente en la esfera del Derecho de Propiedad Intelectual, por

lo que la doctrina de los tratadistas no hace mayor referencia a esta problematica.

5 Tal como lo expresa el jurista ecuatoriano Hernan Salgado en tanto a los principios generales
como fuente formal del derecho: “En los ultimos tiempos, la mayoria de los juristas consideran
que estas dos fuentes formales del derecho [los principios generales y la doctrina de los tratadistas]
no lo son. Esta afirmacion se fundamenta en que los principios generales o universales ya estan
incluidos en la legislacién, pues al elaborar la ley los legisladores han recogido aquellos
principios que son de general aceptacion. En consecuencia, no constituyen una fuente auténoma
del Derecho (...)” (Salgado, 2002: 53)
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Se puede encontrar una posible solucion al problema en la doctrina del jurista argentino
Armando Canosa (2008: 210), quien, al referirse a los efectos de la interposicion de los
recursos administrativos, considera: “la interposicion del recurso administrativo fija la
competencia para resolverlo en la variedad de que se trate. La fecha de interposicién del
recurso administrativo es la que determina la competencia para la resolucién del referido
recurso”. Entendiéndose que se debera conocer cada recurso en relacion a la fecha de

presentacion, sin embargo, el conflicto de competencia sigue presente.

Ahora bien, considero que la solucion debe encontrarse a la luz del propio ordenamiento

juridico.

El Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva recoge cuatro
maneras de transferir la competencia entre 6rganos de distinta jerarquia: i) la delegacion,

i) la avocacién, iii) la sustitucion, y iv) la suplencia.

La delegacion consiste en la transmision de una competencia propia del 6rgano superior a
otro inferior sin que esto implique la renuncia a su propia atribucion sino su traspaso para
que el otro drgano la ejercite (Zavala Egas, 2011: 351). La delegacion debe estar permitida
por la ley y debe publicitarse a través del Registro Oficial. Puede ser revocada en cualquier

momento por el delegante.

La avocacion es la facultad que posee el organo jerarquicamente superior de asumir
temporalmente competencias del 6rgano inferior. Tiene eficacia juridica siempre que la

competencia que avoque haya sido previamente delegada.

La suplencia opera en caso de vacancia o ausencia temporal o definitiva de los titulares de

los 6érganos administrativos.
En cuanto a la sustitucion —y hago especial énfasis en aquello— el articulo 62 del Estatuto,

sefiala: -El superior jerarquico podré sustituir al inferior en el cumplimiento de los actos

administrativos de competencia de éste”.
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El tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Egas, en cuanto a la sustitucion sefiala que:

La sustitucidn se puede promover en el caso de existir asuntos especiales que requieran de
mejores conocimientos o de mayor experiencia, por lo que el superior jerarquico sustituye
al 6rgano que tiene la competencia normativa por el otro para mejor conveniencia. La
eficacia juridica de la sustitucion solo se produce cuando se notifica la decisién del
superior jerarquico que es el momento en que el 6rgano competente debe abstenerse de
seguir actuando, pues ha quedado como 6rgano competente (Zavala, 2011: 354 y 355)

El Comité de Propiedad Intelectual es aquel érgano administrativo dentro del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual competente para conocer y resolver el recurso de
apelacion y el recurso extraordinario de revision, entendiéndose como la maxima autoridad
en relacion con los recursos administrativos; conclusion que podemos llegar en base a la

propia naturaleza juridica de estos dos recursos administrativos.

Se descarta la posibilidad de la avocacién porque tal como quedd establecido, opera
unicamente cuando existe una competencia trasferida por delegacion. En el caso particular,
las Direcciones Nacionales son competentes para resolver los recursos de reposicion ‘per
se’ en atencion a las normas determinadas en la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, se

trata de una atribucion propia del érgano y que no ha sido delegada.

Al respecto Canosa explica que:

Cabe agregar que si bien la avocacion, en principio, no procede, puede existir la
circunstancia de que el superior entienda que cabe su intervencion en determinado asunto
y ante ello no puede aguardarse la presentacion del interesado que inste la competencia de
los érganos superiores 0 que una determinada norma reglamentaria establezca o no la
posibilidad de la avocacion. (Canosa, 2008: 235)

Por tanto, en base a la disposicion contenida en el Estatuto, el Comité de Propiedad
Intelectual podria sustituir en la competencia al Director Nacional en cuanto al
conocimiento y resolucién del recurso de reposicion. De esta manera, dentro de un mismo
procedimiento administrativo se daria paso al conocimiento de ambos recursos planteados
en donde se analizaria las alegaciones y pretensiones de cada una de las partes recurrentes,

otorgandoles las mismas oportunidades para defender sus derechos e intereses.
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Por otro lado, recordemos que una de las motivaciones del Comité para resolver primero el
recurso de reposicion era que si se llega a conocer primero la apelacion se “privaria al
administrado de su derecho de que el acto de primera instancia sea revisado por la
autoridad emisora”. En cuanto a esta particularidad, considero que no se estaria privando

este derecho porqgue, tal como lo sefiala Gordillo:

Interpuesto un recurso jerarquico y mientras se halla pendiente de decisién, el no
suspende, restringe ni limita, las atribuciones ordinarias del drgano que ha emanado el
acto administrativo impugnado, para revocarlo o reformarlo de la misma manera que
podria hacerlo con relacién a un acto administrativo no recurrido. (Gordillo, 2010: 145y
146).

Ademas, se debe considerar que la diferencia fundamental entre el recurso de apelacion y
el de reposicion es la autoridad que conoce y resuelve; existiendo casi una identidad

material en cuanto a los motivos de impugnacién de uno y otro recurso.

3. Tratamiento de la accién de nulidad prevista en la Decision del
Acuerdo de Cartagena 486 a través del recurso extraordinario de
revision: Analisis de la absolucion de la consulta realizada por el

Presidente Ejecutivo del IEPI.

La nulidad, segun el Derecho Civil, es la sancion legal establecida para la omision de los
requisitos y formalidades que se prescriben para el valor de un acto o declaracion de
voluntad segln su especie y la calidad o estado de las partes. Consecuentemente, un acto o
contrato nulo se halla en estado de ineficacia o invalidez para producir los efectos que la

ley reconoce o atribuye a los de su clase.

En cuanto a los tipos de nulidad, tradicionalmente se ha aceptado la division en: nulidad
relativa, que es la que existe respecto a determinadas personas y nulidad absoluta que
existe respecto de todos (erga omnes); la segunda con posibilidad de saneamiento. (Solar,
1986: 580 y 586).

69



En el Derecho Administrativo también se da esta categorizacion bipartita del sistema de
nulidades en: nulidad o nulidad absoluta y anulabilidad o nulidad relativa. Cassagne
precisa que esta division fue tomada originariamente del Derecho Civil pero “se han ido
apartando de las férmulas del Derecho Privado, hasta adquirir una fisionomia peculiar a
raiz de la recepcion de una serie de principios del Derecho Publico que le asignan una

tipicidad propia y diferenciada” (Cassagne, 2002: 147)

En consecuencia, si bien el sistema de nulidades de los actos y contratos establecidos en el
derecho privado guarda cierta relacion con aquel reconocido por el Derecho
Administrativo, las disposiciones contenidas en el Codigo Civil son inaplicables para los

actos y decisiones de la Administracion Pablica.

El sistema de nulidades en el Derecho Administrativo se establece a partir de la
consecuencia de invalidez de los actos administrativos en virtud de la gravedad de las
infracciones al ordenamiento juridico que cometa la Administracion, es decir, que la
nulidad del acto deviene exclusivamente sobre la decision de la Autoridad,
independientemente de que las actuaciones de los particulares hayan influido en la
formacion del acto viciado.

Segun lo sefiala Bermejo Vera, la categorizacion entre “acto nulo” y “acto anulable” tiene
una consecuencia principalmente procesal; siendo asi que un acto nulo de pleno derecho
puede ser declarado en cualquier momento mientras que si un acto anulable no se impugna

a tiempo se entiende consentido y firme (Bermejo, 1998: 294).

Un acto administrativo adolece de nulidad por omision de requisitos de fondo o de forma
que la ley prescribe como sustanciales para otorgar validez del acto y por tanto carece de
efectos juridicos. La consecuencia del acto nulo es la ineficacia inmediata de caracter

general (erga omnes) y la imposibilidad de ser subsanado por convalidacion o prescripcion.

Un acto es anulable cuando es susceptible de saneamiento o convalidacion sin que esto

suponga que el acto sea declarado invalido. Unicamente el particular afectado por un acto
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anulable puede pedir la convalidacion, dentro de cierto tiempo luego del cual se entiende
que el acto ha sido saneado.

Las causas de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos se encuentran reguladas
en los articulos ERJAFE. Recordemos que segun las disposiciones de este cuerpo
normativo, los recursos de reposicion y apelacion podran fundamentarse en cualquiera de

estas causales.

De conformidad con los articulos 129, 130 numeral tercero y el articulo 94 del ERJAFE,

Se consideran actos nulos de pleno derecho y por tanto de imposible convalidacion:

1. Los que lesionen de forma ilegitima, las garantias del debido proceso consagradas
en la Constitucion. (Art. 129 #1 literal a);

2. Los dictados por 6rganos incompetentes en razén de la materia, el tiempo o del
territorio (Arts. 129 #1 literal b y 94 literal a);

3. Los que tengan un contenido imposible (Arts. 129 #1 literal c y 94 literal b);

4. Los que sean constitutivos de infraccion penal o se dicten como consecuencia de
esta (Arts. 129 #1 literal d y 94 literal b);

5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formacion
de la voluntad de los 6rganos de la administracién, sean colegiados o no (Art. 129
#1 literal e);

6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento juridico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para
su adquisicion; (Art. 129 #1 literal e);

7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposicion de rango legal.
(Art. 129 #1 literal g);
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8. EIl que contenga disposiciones administrativas que vulneren la Constitucion, los
Tratados Internacionales, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales. (Art. 129 # 2)

9. Los que no guarden concordancia manifiesta entre los supuestos facticos y la norma

en la que se sustenta o carezcan de motivacion (Arts. 94 literal c y 122 #1)

10. Los que tengan por objeto satisfacer ilegitimamente un interés particular en
contradiccion con los fines declarados por el mismo acto, asi como los actos que no

se encuentren debidamente motivados. (Inciso final del art. 94).

11. La realizacion de actuaciones administrativas fuera del tiempo que hubieran

provocado el silencio administrativo. (Art. 130 # 3)

De conformidad con el articulo 130, son actos anulables:

1. Son anulables los actos que incurran en cualquier infraccién del ordenamiento

juridico, incluso la desviacion de poder. (Art. 130 # 1)

2. Los actos que tengan defectos de forma siempre que carezcan de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin o provoquen la indefension de los
interesados (Art. 130 # 2)

3. La realizacion de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas solo implicara la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la naturaleza del
término o plazo. (Art. 130 # 3)

En cuanto a la nulidad de los actos administrativos que versen sobre derechos de propiedad
intelectual, e independientemente de los motivos de nulidad o anulabilidad de los actos
administrativos sefialados en las disposiciones antes citadas del ERJAFE, la Decision 486

de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones (Regimen comun sobre propiedad
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industrial) y la Ley de Propiedad Intelectual contienen causales de nulidad especificas
relativas al acto de concesion o registro de los derechos de propiedad intelectual; a saber,
nulidad de la concesion del registro de dibujo o modelo industrial, del registro de la patente
y del registro de marcas. Para efectos de estudio en el presente capitulo me referiré

Unicamente a la nulidad marcaria.

En cuanto a la autoridad competente, la Ley de Propiedad Intelectual otorga competencia
tanto a los Comités de Propiedad Intelectual como 6rgano judicial para declarar la nulidad
del registro de signos distintivos. Por disposicion de este cuerpo normativo, en la via
administrativa los motivos de nulidad especial se conocerdn a través del recurso
extraordinario de revision. En cuanto al érgano jurisdiccional, el articulo 228 de la Ley
sefiala establece que “el juez competente podra declarar la nulidad del registro de una

marca”, sin embargo, no sefiala de manera expresa quien sera el juez competente.

El tratamiento de la accion de nulidad especial marcaria a través del Recurso
Administrativo de Revision obedece principalmente a que la legislacién ecuatoriana
refunde la accion de nulidad con el recurso extraordinario de revision; aparentemente, la
motivacion por la cual el legislador decidio tratar la nulidad marcaria que establece la Ley
de Propiedad Intelectual a través del recurso extraordinario de revision es porque a través
de este mecanismo de impugnacion se conocen otros motivos de nulidad de los que son

susceptibles los actos administrativos.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad marcaria, se debe resaltar que la Decision 486 recoge
ciertas disposiciones que guardan contradiccion con la legislacién interna. Estas
contradicciones se pueden explicar facilmente en razén de las fechas en las que ambos
cuerpos normativos fueron introducidos en la legislacion positiva del Ecuador; la primera
codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual fue publicada en 1998, mientras que el

Ecuador ratifico la Decision 486 en el 2001.
Sin perjuicio de esta situacion, no se puede desconocer que, cuando el Estado Ecuatoriano

ratific la Decision se comprometio a acatar el total contenido de la misma y segun la

disposicion complementaria del articulo 278: “Los Paises Miembros, con miras a la
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consolidacion de un sistema de administracion comunitaria, se comprometen a garantizar

la mejor aplicacion de las disposiciones contenidas en la presente decision (...)”.

A continuacion se analizaran las contradicciones encontradas entre las normas internas y
comunitarias, sobre todo, aquellas disposiciones referentes a la diferenciacion entre las
clases de nulidad, la prescripcion de la accion y el término de prueba otorgado durante el
procedimiento administrativo. Se analizard, ademas, la procedencia y legalidad de la
absolucion a la consulta realizada por el Presidente Ejecutivo del IEPI respecto al tiempo

de prescripcion de la accién de nulidad.

3.1.Sistema de nulidades de registro de signos distintivos establecidas

en la Decision 486. Prescripcion de la accion.

Como qued6 sefialado, el Derecho Administrativo diferencia al sistema de nulidades —a
partir de una matiz procesal— en nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. Si
bien, la diferenciacion entre nulidad absoluta y relativa responde principalmente al
Derecho Civil, la Decision 486 plantea estas dos categorias de nulidad de acuerdo a los

criterios que se estableceran a continuacion.

Las normas confrontadas son las siguientes:
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Tabla 3. Confrontacién de normas: Clases de nulidad

Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la funcién Ejecutiva

Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones (Régimen
comun sobre propiedad industrial)

Articulo 227.- A través del recurso de revision,
el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI,
podra declarar la nulidad del registro de una
marca, en los siguientes casos: (...)

Articulo 228.- El juez competente podra
declarar la nulidad del registro de una marca
gue se hallare comprendida en los casos
previstos en los literales a), c¢), d) y e), del
articulo anterior, en virtud de demanda
presentada luego de transcurrido el plazo
establecido en la ley para el ejercicio del recurso
de revision y, antes de que haya transcurrido
diez afios desde la fecha de la concesion del
registro de la marca, salvo que con anterioridad
se hubiere planteado el recurso de revision y
éste hubiese sido definitivamente negado.

En el caso previsto en el literal b) del articulo
anterior, la demanda podra plantearse en
cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo
establecido en la ley para el ejercicio del recurso
de revision y siempre que éste no hubiese sido
definitivamente negado. En este caso la
demanda de nulidad puede ser planteada por
cualquier persona. (...). (El énfasis me
pertenece)

Articulo 172.- La autoridad nacional
competente decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento,
la nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravencion
con lo dispuesto en los articulos 134, primer
parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretard de
oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravencion
de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste
se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién
prescribirad a los cinco afios contados desde la
fecha de concesion del registro impugnado (...).
(El énfasis me pertenece)

La diferenciacion entre nulidad absoluta y relativa que realiza la Decision 486 no es aislada

y se fundamenta en dos particulares razones: i) los motivos que acarrean de nulidad del

acto vy ii) el tiempo de prescripcion de la accion:

3.1.1. Razones que acarrean la nulidad del registro marcario

En cuanto a las causales de nulidad absoluta, el articulo 172 remite los articulos 134,

primer parrafo y 135:
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Art. 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha
de aplicar una marca en ningun caso sera obstdculo para su registro. (...)

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

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

b) Carezcan de distintividad; ¢) Consistan exclusivamente en formas usuales de los
productos o de sus envases, en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en
formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio
al cual se aplican; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) Consistan
exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico del producto
0 servicio de que se trate; g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacion comudn o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente
0 en la usanza del pais; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma especifica; i) Puedan engafiar a los medios
comerciales o al publico, en particular sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate; j) Reproduzcan, imiten o contengan una
denominacion de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de asociacion con la
denominacidn; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) Contengan
una denominacién de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; 1) Consistan en
una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusién
respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) Reproduzcan o imiten, sin
permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de
las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones
oficiales de control y de garantia de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista
heréldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organizacion internacional; n) Reproduzcan o imiten signos
de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el
organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros; 0)
Reproduzcan, imiten o incluyan la denominacién de una variedad vegetal protegida en un
Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos
a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusién o asociacion con la
variedad; o, p) Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres.

No obstante lo previsto en los literales b), ), f), g) y h), un signo podra ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Respecto a la nulidad relativa, el articulo antes mencionado hace referencia a lo contenido

en el articulo 136:
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Art. 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o
de asociacion; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser
el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusion o de asociacion; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema
comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusion o de asociacion; d) Sean idénticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera
originar un riesgo de confusién o de asociacion, cuando el solicitante sea 0 haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del
signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; €) Consistan en un signo que afecte
la identidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines de lucro, o personas
naturales, en especial, tratandose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico,
seudénimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del pdblico como una persona distinta del solicitante,
salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiere fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos; f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de
propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste; g) Consistan en el nombre de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, 0 que
constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea presentada por
la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) Constituyan una reproduccion,
imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusion o de asociacidén con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Es decir, que de acuerdo con la remisién de normas que realiza el articulo 172 de la
Decision 486, se infiere que la nulidad absoluta recae sobre aquellos actos administrativos
que se han otorgado contraviniendo las prohibiciones generales para el registro de signos
distintivos. La nulidad relativa, por su parte, recae sobre actos administrativos que han

otorgado el registro marcario inobservando los derechos de terceros.

Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual, sanciona la “nulidad” sin hacer la
categorizacion entre nulidad absoluta y negativa, que establece la Decision 486;
englobando tanto al acto que ha sido otorgado en contravencién a las prohibiciones legales
para constituirse como marca, como aquel que haya sido otorgado inobservando de

derechos de terceros.
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3.1.2. Prescripcion de la accion de nulidad

En cuanto a la oportunidad de impugnar un acto por razones de nulidad, la Decision 486
determina que la nulidad absoluta es imprescriptible, pudiendo ser declarada en cualquier
momento por la autoridad competente mientras que la nulidad relativa prescribe en un

plazo de cinco afios contados a partir de la fecha de concesion del registro impugnado.

La Ley de Propiedad Intelectual, por su parte, sefiala que los Comités de Propiedad
Intelectual seran competentes para declarar la nulidad del registro marcario mas no realiza
la diferenciacion entre los tipos de nulidades ni establece un tiempo determinado de
prescripcion que no sea aquel establecido en la norma supletoria para el Recurso
Extraordinario de Revision; es decir, de tres y cinco afios dependiendo de la causal que se

invoque.

Aunqgue no es materia del presente analisis es importante considerar que el articulo 228 de
la Ley dispone un plazo para conocer los motivos de nulidad marcaria en via jurisdiccional
de hasta diez afios contados a partir de la fecha de concesion del registro, con las
excepciones que establece la norma. El articulo textualmente sefiala: “el juez competente
podra declarar la nulidad del registro de una marca”; pero en ninguna otra disposicion de la
Ley sefiala quien va a ser el competente para conocer y resolver respecto al tema de

nulidad en la via judicial.

Respecto al tiempo de prescripcion de la accién, resulta interesante el andlisis de la
absolucion que realiza el Presidente Ejecutivo del IEPI, a una consulta planteada por un

particular respecto al término de prescripcion de la accion de nulidad.

La consulta concreta era la siguiente:

¢Cudl es el término de prescripcién de la figura juridica de la accion de nulidad relativa
de registro de signo distintivo (es decir, la que se genera por registros concedidos en
violacion al articulo 136 de la decision 486 y al articulo 196 de la Ley de Propiedad
Intelectual) que deberd tomarse en cuenta para que dicha accion pueda ser conocida por
el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales?
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El Presidente Ejecutivo del IEPI, mediante oficio No. IEPI-P-2013-023 concluyo que el

tiempo de prescripcion de la accidn de nulidad relativa del registro marcario en el Ecuador

es de cinco afios, en base de las siguientes consideraciones:

En concordancia con el “principio constitucional de jerarquia de las normas”, se
deben aplicar las disposiciones contenidas en la Decision 486 sobre la Ley de

Propiedad Intelectual.

La decision 486 establece que la accion de nulidad la conocera “la autoridad
competente” pero no distingue si se trata de la autoridad judicial o administrativa y
tal como lo disponen los articulos 227 y 228 de la Ley de Propiedad Intelectual, la
nulidad se puede alegar ante los Comités de Propiedad Intelectual o ante el érgano
judicial. Concluye, entonces que “tanto la Corte como el Comité deben ser
competentes por cinco afios para conocer acciones de nulidad relativa marcaria, asi
como tanto el Comité como el juez, deben ser competentes para conocer en

cualquier momento nulidades absolutas de marcas”.

Finalmente, recalca que si se alegan las causas especiales de nulidad marcaria
establecidas en la norma comunitaria y en la Ley de Propiedad Intelectual, el plazo
de prescripcién de la accién es de cinco afios; mas si se alegan los motivos de
nulidad o anulabilidad de los actos administrativos, se debe aplicar el plazo
establecido por el ERJAFE en cuanto a la prescripcion del recurso extraordinario de

revision.

Respecto a la absolucion de la consulta, cabe el siguiente analisis:

Respecto a las potestades del Presidente Ejecutivo del I1EPI, el literal g) del articulo 351 de

la Ley de Propiedad Intelectual, dispone:

Art. 351.- Los deberes y atribuciones del Presidente son los siguientes: (...)

g) Absolver las consultas que sobre aplicacidn de las normas sobre propiedad intelectual
le sean planteadas. Las respuestas en la absolucion de las consultas serén vinculantes

16 \Ver Anexo 2
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para el IEPI en el caso concreto planteado. Las consultas no podrén versar sobre asuntos
gue a la fecha de su formulacién se encuentren en tramite ante cualquier érgano del IEPI.
(El énfasis me pertenece)

El sentido literal de la norma restringe esta facultad a absolver las dudas respecto a la

aplicacion de las normas de propiedad intelectual, por tanto, a mi criterio, al Presidente

Ejecutivo del IEPI no le compete ‘interpretar’ el sentido de las normas consultadas puesto
que esta es una atribucion que corresponde Unicamente a los jueces y legisladores.
Inclusive se debe recalcar que la interpretacion de normas de caracter supra nacional le

corresponde a la Corte Constitucional.

En este sentido, el presidente del IEPI hierra en interpretar que el tiempo de prescripcion
de la accion de nulidad relativa del registro marcario es de cinco afios tanto en la via
judicial como administrativa, dado a que, tal como se indica en lineas anteriores no se
establece cual va a ser el 6rgano judicial competente para conocer los motivos de nulidad
marcaria por tanto, mal haria en sefialar un tiempo de prescripcion en la esta via sin tener la
certeza del mecanismo de impugnacion que puede ser ejercido por los particulares ante el

organo jurisdiccional.

De igual manera, es preciso recalcar que los Comités de Propiedad Intelectual no tienen la
obligacion de adoptar la postura emitida por el Presidente Ejecutivo del IEPI, pudiendo

emitir un mejor criterio al momento de resolver un caso particular.

Ahora bien, en cuanto a la aplicacion de las normas, la contradiccidn existente entre las
disposiciones de la Decision 486 y la Ley de Propiedad Intelectual se podria solucionar a
partir del principio constitucional de jerarquia normativa y el indubio pro administrado

recogido por el Derecho Administrativo:

El articulo 425 de la Constitucion reconoce la supremacia de la Constitucion y el orden de
aplicacion de normas de acuerdo al principio de jerarquia normativa; en este sentido, los
tratados y convenios internacionales gozan de mayor jerarquia que las leyes organicas y en

general, de cualquier norma infraconstitucional.
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En concordancia, el segundo inciso de este articulo dispone que en el evento de conflicto
entre normas de distinta jerarquia, se aplicara la norma jerarquica superior. Se infiere que
la Decision 486, por tratarse de un instrumento internacional que forma parte del
ordenamiento juridico ecuatoriano, prevalece sobre cualquier norma de rango inferior; en
el caso concreto, sobre cualquier disposicion contenida en la Ley de Propiedad Intelectual
y Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva.

Del mismo modo, en aplicaciéon del principio de indubio pro administrado, en caso de
duda se debe aplicar aquella norma que aporte mayor beneficio al particular. De acuerdo
con la materia, este principio estd contenido en el articulo 372 de la Ley de Propiedad

Intelectual:

Art. 372.- Sin perjuicio de lo estipulado en la presente Ley, seran aplicables las
disposiciones contenidas en los convenios o acuerdos internacionales sobre propiedad
intelectual vigentes en el Ecuador.

En la aplicacion e interpretacion de las normas sobre propiedad intelectual tendran
preferencia aquellas que otorguen mayor proteccién. Por consiguiente, no podra invocarse
ni interpretarse ninguna disposicion de la legislacién nacional o de convenios
internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel
de proteccion que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de propiedad
intelectual.

En relacion a las consideraciones antes acotadas, cabe determinar el tratamiento en la via
administrativa respecto a la causal de nulidad que motive la impugnacion por parte del

particular:

Cuando el registro marcario haya sido otorgado en contravencion a lo dispuesto en los
articulos 134 y 135 de la Decision 486 y 194 y 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, es
decir, cuando no cumpla los requisitos indispensables para constituirse como marca, se
podra solicitar ante la autoridad administrativa la nulidad del acto que conceda el registro,
en cualquier momento; en concordancia con el primer inciso del articulo 172 de la

Decision y el segundo inciso del articulo 128 de la Ley.

Por su parte, si el registro marcario fue otorgado en contravencion a lo dispuesto en los

articulos 136 de la Decision 486 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, cuando
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el registro marcario fue otorgado vulnerando el derecho de terceros, se podra solicitar la
nulidad hasta 10 afios después de la fecha de la concesion o registro marcario, en
aplicacion directa de lo dispuesto en el primer inciso del articulo 228 de la Ley de

Propiedad Intelectual.

Es importante establecer que la Ley de Propiedad Intelectual otorga un tiempo mayor para
poder realizar la impugnacion y por lo tanto, garantiza un mejor ejercicio del derecho a
recurrir que la norma comunitaria; por ello, en aplicacion al principio de la norma mas
favorable a los derechos e intereses del particular, considero que se debe aplicar el plazo de

prescripcion sefialado por la Ley de Propiedad Intelectual.

Finalmente cabe mencionar, que estos plazos especiales de prescripcion, aplicarian
unicamente en el supuesto de impugnar el acto de concesién o registro marcario por
motivos de nulidades especiales. Por su parte, si el acto adolece de vicios de nulidad o
anulabilidad susceptible a todo acto administrativo, el tiempo de prescripcion es aquel
otorgado para el ejercicio del Recurso Extraordinario de Revision reglado en el Estatuto

del Régimen Juridico Administrativo de la Funcién Ejecutiva.

En este sentido, el Recurso Extraordinario de Revision, se debera tramitar de conformidad
con lo sefialado en el Estatuto, salvo en lo referente al tiempo de prescripcion de la accion

y al término para presentar las pruebas, particular que se explicara a continuacion.

3.1.3. Procedimiento administrativo en materia de nulidad marcaria: término

de prueba.

En cuanto al procedimiento administrativo, como quedd establecido en los capitulos
anteriores, se aplican las disposiciones del Estatuto del Régimen Juridico Administrativo
de la Funcion Ejecutiva. De acuerdo al articulo 147 de este cuerpo normativo, la autoridad

competente concedera el periodo de prueba por un término no superior a veinte dias ni
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inferior a diez. En contraposicion de esta norma, las disposiciones de la Decision 486

otorgan un periodo mas largo para la préctica de pruebas y alegaciones.

A continuacion la confrontacion entre ambas disposiciones:

Tabla 4. Confrontacion de normas: Término de prueba

Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones (Régimen
comun sobre propiedad industrial)

Estatuto del Régimen Juridico
Administrativo de la funcion Ejecutiva

Articulo 173.- Seran de aplicacion al presento
capitulo las disposiciones del articulo 78.

Articulo 78.- La autoridad nacional
competente para los casos de nulidad
notificara al titular de la patente para que haga
valer los argumentos y presente las pruebas
gue estime convenientes.

Articulo 147.- Medios y periodo de prueba.
(...)

2. Cuando la administracion no tenga por
ciertos los hechos alegados por los interesados
o la naturaleza del procedimiento lo exija, el
instructor del mismo acordara la apertura de
un periodo de prueba por un plazo no superior
a veinte dias ni inferior a diez, a fin de que
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
(...)

4. Cuando el interesado solicite la apertura de
un periodo de prueba, serd obligacién de la
administracion el conceder dicho periodo, por
el plazo establecido en el numeral 2
precedente.

Cuando en razon de la legislacion interna de
un Pais Miembro, dicha autoridad sea la
oficina nacional competente, los argumentos y
pruebas a que se refiere el articulo anterior, se
presentaran dentro de los dos meses
siguientes a la notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el
articulo anterior, el interesado podra
solicitar una prérroga por 2 meses
adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este
articulo, la oficina nacional competente
decidira sobre la nulidad de la patente, lo cual
notificara a las partes mediante resolucion.

Este problema de contradiccion de normas se lo puede resolver facilmente en aplicacion
del principio de jerarquia normativa y al principio de indubio pro administrado. Por tanto,
se debe conceder el término de prueba establecido en la norma comunitaria ya que resulta

mas beneficioso en cuanto a la defensa de los derechos e intereses del particular.
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3.2. Accidn de nulidad prevista en el proyecto de Cdédigo Organico de
la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovacion

El proyecto de Cddigo guarda completa armonia con las disposiciones establecidas en la
Decision 486, solucionando los problemas de contradiccion normativa existentes entre este

cuerpo normativo y la Ley de la Propiedad Intelectual. Dado a que:

= Establece la diferenciacion entre la nulidad absoluta y relativa, diferenciandolas tal

como lo hace la Decision 486.

= Mediante el articulo 376 se establece la implementacion de la accion de nulidad
como tal, es decir, que las causas de nulidad absoluta y relativa se ventilaran

mediante una accién diferente del recurso extraordinario de revision.

= Respecto al término de prueba, el articulo 376 se le concede al particular el plazo
de dos meses contados a partir de la fecha de notificacion para hacer valer sus
derechos y presentar pruebas de descargo, con la posibilidad de solicitar, ademas

una prorroga adicional de dos meses.
= En cuanto a los plazos de prescripcion, el articulo 372 sefiala que la accion de

nulidad absoluta podra ser conocida en cualquier momento; mientras que el articulo

373 establece que la accion de nulidad relativa prescribira en cinco afios.
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CONCLUSIONES

= Se ha tratado en el presente trabajo, la naturaleza juridica de los mas importantes
medios de impugnacién reconocidos en el Derecho Administrativo: los recursos
administrativos; los cuales encuentran su fundamento en el derecho a recurrir,
garantia basica del debido proceso, reconocida en la Constitucion de la Republica
del Ecuador. Su finalidad recae en la posibilidad de objetar las decisiones de la
Administracion Publica y la naturaleza particular de cada uno responde a elementos
y caracteres propios. A la luz de la normativa interna y la doctrina especializada se
ha determinado las semejanzas y diferencias entre los recursos de reposicion,

apelacion y extraordinario de revision.

= Salvo ligeras peculiaridades la reglamentacion de los recursos administrativos
guarda concordancia con principios generales del Derecho Administrativo que se
encuentran constitucionalizados y con la doctrina de los tratadistas.

= Pese a que los recursos administrativos contenidos en la Ley de Propiedad
Intelectual guardan armonia aquellos contemplados en el Estatuto de Régimen
Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva, existen ciertas particularidades

respecto al procedimiento administrativo que lo diferencian.

= El recurso de reposicién sobre las resoluciones emitidas por los Comités de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor,
carece de eficacia respecto a la proteccion de los derechos subjetivos e intereses
legitimos de los particulares debido a que, como lo conoce y resuelve la misma
autoridad que emitio el acto, lo habitual es que esta mantenga su postura inicial. Su
establecimiento atenta contra la naturaleza juridica del recurso de reposicion porque
mediante el mismo es posible volver a revisar actos que por su propia naturaleza se

entienden que han causado estado y por tanto ponen fin de la via administrativa.

= En caso de concurrencia de dos recursos administrativos de diferente naturaleza
sobre el mismo acto la autoridad jerarquica superior (Comités de Propiedad

Intelectual) debe sustituir en la competencia a la autoridad inferior (Direcciones

85



Nacionales) y conocer las pretensiones de ambas partes en un mismo

procedimiento administrativo.

El sistema de nulidad marcaria contenido en la Ley de Propiedad Intelectual difiere
de aquel establecido en la Decision 486, en lo referente a plazos de prescripcion,
diferencias entre nulidad absoluta y nulidad relativa y el término de prueba
otorgado en el decurso del procedimiento. En caso de contradiccion entre las
disposiciones, se deberd aplicar las normas comunitarias en relacion con su

jerarquia normativa.

Resulta un tanto anticipado emitir criterios respecto a las disposiciones del Codigo
del Conocimiento puesto que el proyecto se encuentra siendo socializado por los
miembros de la Asamblea Nacional, la misma que no ha emitido su primer informe,

hasta la fecha de la presentacion del presente trabajo.
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RECOMENDACIONES

Que una vez determinada la autoridad competente en materia de Propiedad
Intelectual, se establezca de manera clara y precisa la competencia para conocer
y resolver los recursos administrativos, tomando en cuenta la necesidad de la
existencia de una autoridad que constituya la maxima jerarquia administrativa
en la materia cuya funcion sea conocer y resolver el recurso jerarquico y la

revision.

Que se establezca un proceso de transicion coordinado y ordenado respecto a
los procedimientos no concluidos en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual hacia la nueva autoridad competente en materia de Propiedad
Intelectual, procurando despachar aquellos tramites que se encuentran

rezagados.
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ANEXOS

Anexo 1

Auto No. 095 - 2013 -CPI-1S - IH

PREESMAN ROYALTY B.V. y PREESMAN PLANTS B.V. vs. SPARTAN DEL
ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece dias del mes de septiembre del afno dos mil
trece, a las 10h00 minutos, se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad
Intelectual, con tres Vocales Principales nombrados mediante Resolucion del
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual N® CD-IEPI-
002-2012, de 20 de marzo de 2012 y posesionados por éste, el 18 de abril del mismo
ano, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben. En el
tramite de Recurso de Apelacion presentado contra la providencia dictada por la
Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales el 14 de septiembre de 2011,
notificada el 28 del mismo mes y ano, relativa al tramite de concesién del certificado
de obtentor No. 803-07, concedido mediante Resoluciéon No. 044-2011 DNOV-IEPI de
19 de mayo de 2011, notificada el 24 del mismo mes y afo, correspondiente a la
Variedad Vegetal CROHIMAGI YELLOW se dispone:

La Sala del Comité de Propiedad Intelectual dicta el presente Aute Inhibitorio:
AUTO.- VISTOS:

1.- El 6 de julio de 2007, PREESMAN ROYALTY, saolicité el registro de la Vanedad
Vegetal CROHIMAG! YELLOW. taxon botanico ROSA L. (Fojas 1 - 26)

2.- Mediante providencia del 14 de septiembre de 2011, notificada el 28 del mismo mes y
afo, |la Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales dispuso: (.. ) La celebracion por
parte del htular de dos contratos de transferencia sobre los mismos derechos de
propiledad intelectual ocasiona un conflicto que escapa a la competencia del Instituto
Ecuatonano de la Propiedad Intelectual y de sus Direcciones Nacionales, pues su

naturaleza es pnmaordialmente contractual y no de propredad infelectual en sl misma, por LA

Tramite No. 13 - 4585 - RA - 1S
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lo que esta autoridad no puede atender las peticiones presentadas de marginacién de
transferencia”

“Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las facullades conferidas por el literal
f) del articulo 360 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el articulo 281
de la misma Ley. esta administracion suspende el tramite de sustanciacion de las
transferencias celebradas por PREESMAN ROYALTY B.V., mediante las cuales cede sus
derechos de obtentor a favor de PREESMAN PLANTS B.V., por una parte, y a favor de
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., por otra, hasta que el
conflicto de intereses suscitado sea dinmido ante las autoridades competentes (...)"
(Foja 129).

3.- El 19 de octubre de 2011, PREESMAN ROYALTI B.V. y PREESMAN PLANTS BV,
presentaron Recurso de Apelacion contra la Providencia emitida por la Direccion Nacional
de Obtenciones Vegetales el 14 de septiembre de 2011, notificada el 28 del mismo mes y
ano, sobre |la base, especialmente, de los siguientes argumentos: a) Procedencia del
Recurso de Apelacion; b) Incumplimiento por parte de la autoridad de la obligacion legal
de inscribir el registro del contrato de cesidn; c) Se continie con el tramite que se debe
dar a esta clase procedimientos administrativos. (Fojas 131 - 135)

4.- El 19 de octubre de 2011, SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S A..
presentaron Recurso de Reposicion contra la Providencia emitida por la Direccion
Nacional de Obtenciones Vegetales el 14 de septiembre de 2011, notificada el 28 del
mismo mes y afio, sobre la base, especialmente, de los siguientes argumentos: a)
Imposibilidad de suspender la tramitacion de procedimientos administrativos; b)
Obligacién de resolver, ¢) Obligacion de inscribir la transferencia, ¢) Indebida motivacion
del acto recurrido; d) Solicita la revocatoria del acto administrativo impugnado; y. como
consecuencia de este hecho, se disponga la inscripcion de la transferencia de la variedad
vegetal CROHIMAGI YELLOW. (Fojas 136 - 143).

5.- Mediante providencia del 10 de enero de 2013, debidamente notificada el 14 del
mismo mes y afo, la Direccion Nacicnal de Obtenciones Vegetales, califico la
temporalidad del Recurso de Apelacion, remitiendo el expediente para conocimiento y
resolucién del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. (Foja
169).

6.- El 17 de mayo y 07 de agosto de 2013, PREESMAN ROYALTI B.V. y PREESMAN
PLANTS B.V., presentaron escritos ratificando los fundamentos de hecho y derecho /
esgrimidos a lo largo del proceso. (Fojas 171 - 179)%1%’~
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Con tales antecedentes, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual,
CONSIDERA:

PRIMERO - Antes de iniciar el analisis de procedencia, es importante mencionar que con
MEMORANDO No. IEPI-UGAJ-2013-148-M del 20 de mayo de 2013, la Experta Principal
en Asesoria Juridica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dra. Ximena
Palma Aguas, al no existir norma especifica y en atencion al MEMORANDO No. IEPI-
DNPI-2013-078-M, emitid su criterio juridico sobre el orden sustanciacion de los
Recursos. La conciusion a la que llegé la antedicha funcionana, con el objetivo de
garantizar el derecho a la defensa de los administrados que interponen remedios
administrativos, en términos generales, fue la siguiente: "En atencion al principio de trato
igualitano, de equidad y con el proposilo de no afectar los derechos y garantias de fas
partes, frente a la interposicion simultdnea de los recursos de repaosicion y de apelacion,
se debe conocer el recurso de reposicion primero, ante la Direccion Nacional, y si el
ismo _ratifica la_prim resolucion, se rd conocer el recurso de laciol
presentado para ante el Comité de Propiedad Intelectual: sin perjuicio de que, en caso
de que la resolucion de reposicion reconsidere el fallo, la parte que se sienta afectada
pueda presentar, de todos modos, el recurso de apelacién contra este Gltimo acto™

Ahora bien, para que no quede ninguna duda, es importante definir y diferenciar el
Recurso de Reposicion del Recurso de Apelacién o Jerarquico. Sobre el asunto, el Art
173 del ERJAFE, al referirse al objeto y clases de recursos, dispone: “1. Contra las
resoluciones y los actos de tramite, si estos ultimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefension o perjuicio de dificil o imposible reparacion a
derechos e intereses legitimos, podran interponerse por los interesados los
recursos de apelacion y de reposicion, que cabra fundar en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los articulos 129, 130 y 131 de esta
norma. La oposicion a los restantes actos de tramite o de simple administracion
podra alegarse por los interesados para su consideracion en la resolucion que
ponga fin al procedimiento” (Las negntas son de la Sala)

Empezaremos por conceptualizar lo que es el Recurso de Reposicion: al respecto la
doctrina especializada explica. ‘Recurso de reconsideracion o reposicion es el que se
presenta anfe el mismo drgano que dictd un acto. para que lo revogue, sustiluya o
modifique por contrario imperio. Precisamente por dingirse el recurso a la misma
autondad que dicté el acto impugnado, la cual normalmente habra de ralificar su postura,
cabe dudar de que pueda funcionar realmente como medio de impugnacion o de defensa K

<A

7

' MEMORANDO No IEPI-UGAJ-2013-148-M del 20 de mayo de 2013, numeral primero / /
conclusiones. P. 10
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del particular. Para algunos autores ‘reconsiderar” es no solo ‘reexaminar,” sino
especific te °r i tent. ." por el ongen etimolégico de la palabra. Sin
embargo, el uso vulgar del vocablo lo aproxima mas a un ruego de que el funcionario
I ine con b lencia;” en suma, un recurso graciable, que en rigor hay un
consejo medieval espafiol que pareceria estar inscripto en piedra en nuestras mentes y
que cumplimos como mandato ancestral. Antes de dictar el acto, pensarlo; luego de
dictarlo, mantenerifo. Bien se entiende, mantenla contra viento y marea. Si atendemos a
los efectos practicos que en la realidad se producen, reconsiderar termina siendo ratificar
enfaticamente. mejorar los fundamentos del acto impugnado, rebatir los argumentos del
recurrente, etc.”

El numeral primero articulo 174 del ERJAFE manda: 1. Los actos administrativos que no
ponen fin a la via administrativa podrén ser recurridos potestativamente, a eleccion del
recurrente, en reposicion ante el mismo organo de la administracion que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente en apelacion ante los Ministros de Estado o ante
el maximo 6rgano de dicha administracion”

Como se puede apreciar, la caracteristica fundamental de esta clase de recursos es que
son presentados ante la autoridad que emitié el acto administrativo impugnado con la
finalidad de que revea o reconsidere su decision primigenia, sobre la base de nuevos
elementos que coadyuvan la modificacion de la situacion inicial. Asi, utilizando un ejemplo
explicativo, si una marca fue denegada de oficio por la existencia de un signo similar o
idéntico, empero la antedicha denominacion fue transferida a favor del solicitante, la
situacion juridica inicial se modificé, por lo que la DNPI podria reconsiderar su criterio
inicial, aceptando el Recurso de Reposicion y concediendo el signo distintivo, al haber
sido eliminado el obstaculo inicial que motivé |la emisién del acto primigenio. En definitiva,
con esta clase de recursos se pretende que la autoridad modifique o revoque su acto
administrativo, considerando la existencia de circunstancias que en su momento fueron
desconocidas o se corrobore la existencia de un evidente error de derecho. Nuestro
criterio se encuentra doctrinariamente respaldado. “La reposicién consiste en la
impugnacion del acto administrativo ante la mi autoridad que lo expidié™

Por su parte, el Recurso de Apelacion o Jerarquico, se interpone ante la maxima
autoridad administrativa o los Ministros de Estado. Sobre el asunto. la legislacion
pertinente sefala: “Articulo 176 Del ERJAFE- Recurso de Apelacion: 1. Las resoluciones y
actos administrativos, cuando no pongan fin a la via administrativa, podran ser recurmdos
en apelacion ante los ministros de Estado o ante el maximo o6rgano de dicha

administracién. El recurso de apelacion podra interponerse directamente sin que medie %

2 http:/iwww. gordill Ipdf_tomodicapitulo3.pdf -
* EFRAIN PEREZ. MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, UNIVERSIDAD TECNICA
PARTICULAR DE LOJA, ANO 2008, P. 217
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reposicion o también podra interponerse contra la resolucion que niegue la repasicion. De
la negaliva de la apelacion no cabe recurso ulterior alguno en la via administrativa. 2. Son
suscephibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos
directos del administrado”.

Cabe mencionar que en esta clase de procedimientos se busca que la maxima autondad
revoque el criterio del organismo jerarquicamente inferior. En definitiva. lo que se busca al
interponer esta clase de impugnaciones, es obtener un segundo criterio con el que se
modifique la voluntad administrativa plasmada en un acto de primera instancia. Sobre el
asunto, la doctnina especializada explica: “Conceptualmente, el recurso Jerdrquico seria
todo medio juridico para impugnar un acto ante un superior jerérquico del organo que
dicto ef acto™

SEGUNDO.- Después de lo expuesto, es importante mencionar que el mismo acto
administrativo (providencia de suspension) fue impugnado por dos partes diferentes que
al mismo tiempo interpusieron recursos de reposicion y apelacion respectivamente. En tal
virtud, al no existir norma expresa, la Experta Principal en Asesoria Juridica del Instituto
Ecustoriano de la Propiedad Intelectual, emitid su criterio estableciendo la imperiosa
necesidad de conocer primero el Recurso de Reposicion, segun jo anotado en el
considerando antenor de esta decision.

Asi las cosas y a criterio de esta Sala, el pronunciamiento de la antedicha funcionaria es
legal, considerando que si se llega a conocer en primer momento el Recurso de
Apelacion, se privaria al administrado de su derecho de que el acto de pnmera instancia
sea revisado por la autonidad emisora

Igualmente, al amparo del articulo 179 del ERJAFE, la via administrativa se agota por la
emision de la resolucion de los recursos de apelacion y revision, sin que sea procedente
que el organismo de primera instancia se pronuncie sobre el acto emitido por & ente de
alzada, limitando su competencia a ejecutar lo dispuestc por el organismo
jerarquicamente supenor.

De la misma manera, resultaria improcedente que el ente emisor adopte un criterio
diferente al del organismo de alzada, pues el acto administrativo cuyo conocimiento es
materia de su competencia, ya se encontraria resuelto sin que un analisis adicional resulte
pertinente, lo que atentaria contra el derecho de dingir peticiones y a la defensa de quien
hubiere interpuesta un recurso de reposicion, quien se veria privado de la posibilidad de
que |a autoridad que emitié el primer pronunciamiento, lo reconsidere. .

Co

* Ibid. hitp:/Awww.gordillo comipd!_tomodlcapitulo10. pf
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Finaimente, es importante mencionar que se mantiene la potestad de apelar de la
resolucion que emita el organismo de primera instancia;, es decir, cualquiera de las
empresas peticionarias puede acudir ante el Comité de Propiedad Intelectual, una vez
resuelto el proceso de reposicion conservando su derecho y tasa administrativa.

En definitiva, con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y de que la autoridad
emisora revoque su criterio inicial, esta Sala considera pertinente que, previo emitir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se emita la resolucion del Recurso de
Reposicion, sin perjuicio de que se pueda impugnar el antedicho acto administrativo ante
este Comité de Propiedad Intelectual; a través de los recursos pertinentes.

Por lo anterior, la Sala considera que debe inhibirse de conocer y tramitar el Recurso de
Apelacion interpuesto por PREESMAN ROYALTI BV. y PREESMAN PLANTS BV.
contra la Providencia de suspension emitida por la Direccion Nacional de Obtenciones
Vegetales el 14 de septiembre de 2011, notificada el 28 del mismo mes y afio, relativa a la
transferencia de la Variedad Vegetal CROHIMAGI YELLOW, tramite de certificado de
obtentor No. 803-07, concedido mediante resolucion No. 044-2011 DNOV-IEPI de 19 de
mayo de 2011, notificada el 24 del mismo mes y aflo, debido a que primero debe
conocerse y resolverse el Recurso de Reposicion, por lo que la Primera Sala del Comité
de Propiedad Intelectual, DECIDE:

1.- Inhibirse de conocer y dar tramite al Recurso de Apelacion interpuesto. 2.- Devolver el
expediente administrativo a la Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales, una vez que
cause estado. para que se tramite el Recurso de Reposicion interpuesto ante la antedicha
Direccién Nacional. 3.- El presente Acto Administrativo, es susceptible de Recurso de
Reposicion en el término de quince dias ante este mismo Comité, o de impugnacion ante
uno de los Tribunales Distritales de lo cioso Administrativo.- NOTIFIQUESE.-

Abg. Ana Patricia Vintimilla Vintimilla

PRESIDENTA
VOCAL PRINCIPAL PONENTE
\ NN f
OO0 K
Abg. Ana Maria Hidalgo Concha Abg. 0 Cabezas Delgado
VOCAL PRINCIPAL VOCAL PRINCIPAL
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En Quito, a los dieciséis dias del mes de septiembre de 2013, notifiqué el Auto Inhibitorio

que antecede en la casilla IEPI No. 88 a PRESSMAN ROYALTY B.V. y PREESMAN

PLANTS B.V., y en la casilla |EPI Quito No. 39 a SPARTAN DEL ECUADOR

PRODUCTOS QUIMICOS S.A. CERTIFICO:,/ fl
I f |

[/
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Anexo 2

-

9 IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Quito, 22 de Enero de 2013

Oficio No. IEPI-P-2013-023

Sefior Abogado

Flavio Arosemena Burbano

Arosemena Burbano & Asociados Cla. Ltda.
Cludad.

De mis consideraciones.-

El Art. 351 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su literal g), establece que como deber y

atribucién del Presidente del Instituto E de Ia piedad Intel I el
Itas sobre aplicacién de las sobre Propiedad Intel; | le sean planteadas.
El mismo articulo citado anteriormente establece que las stas en la absolucion de las

consultas seran vinculantes para el IEPI en el caso concreto planteado.

escrito p do con fecha 18 de septiembre de 2012, a esta Institucion el Dr. Flavio
Arosemena Burbano solicita que esta presidencia absuelva la interrogante planteada.

TEXTO DE LA CONSULTA A SER ABSUELTA:

¢Cudl es el término de prescripcion de fa figura juridica de la Accion de Nulidad Relativo de Registro
de Signo Distintivo (es decir, lo que se genera por registros concedidos en violacion ol articulo 136
de lo Decisién 486 y ol articulo 196 de la Ley de Propiedod Intelectual) que deberd tomarse en
cwenta para que dicho Accion puedo ser conocida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial
y Obtenciones Vegetales?.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ANALISIS:
Al respecto debemos manifestar lo siguiente:

La Decision Andina 486 CAN, en su articulo 172, segundo inciso, blece que la " idad
ional " que d “de oficio” o a "solicitud de cualquier persona” la nulidad s

relativa y concede hasta CINCO (5) affos para hacerlo.

Quite | Offcine matriz Av. Regsibines 196 y Diigo de Ao (68 Sovum 100 P Pam 1,3 8 [393] 2 500 000 1553 2 3 500 001 1593 2 2 J08<0)
Ay ot

v Pho S [993]4 2681 140 (B350 201 627 1593) 42680 63
e AV L2de ADrw ESt Acropotie. P S ofc 08 [S95] 74 000 M (SN T4 toE e
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La norma andina no hace distinciones entre autoridad judicial o administrativa, ni realiza ningun
tipo de excepciones, sélo declara que la autoridad debe ser "COMPETENTE"

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual le da competencia para conocer acciones de nulidad tanto al
Comité de Propiedad Intelectual {art.227) como a los jueces (art.228). Es decir existe duda de que
el Comité de Propiedad Intelectual es en efecto una de las autoridades nacionales competentes

para conocer acciones de nulidad.

Por lo tanto, lo que hay es una contradiccion respecto de los tiempos de prescripcion de la accion,
ya que el articulo 228 de la Ley de Propiedad Intelectual establece otros, pero aqui debemos
aplicar el Principio Constitucional de la Jerarquia de las Normas y ademas reflexionar que esta
contradiccion no debe sorprender, porque la Ley de Propledad Intelectual existe a partir del afio
1998, por lo tanto es anterior a la Decision Andina 486 que es del afio 2000, en este sentido la
Decision es la que prevalece por motivos de jerarquia al igual que por ser posterior a la ley.

Por todas estas razones, tanto la Corte como el Comité deben ser competentes por 5 afas para

conocer acciones de nulidad relativa marcaria, asi como tanto el Comité como el juez, deben ser

competentes para conocer en cualquier momento Mmm de marcas.

Respecto de esto Oitimo es muy importante ap har fa absolucion de la ¢ Ita para dejar

indicado que la nulidad relativa de marca {cuando el registro de un signo afecte derechos de
Propiedad Intelectual de terceros) solo procede en caso de que alguien la alegue y se trate de los
supuestos de los articulos 136 de la Decision 348 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual,
mientras que la nulidad absoluta de marca (cuando el signo es per se irregistrable) solo procede
cuando el registro de la marca hubiere sido otorgado en violacidn de las causales expresamente
establecidas en el articulo 135 de la Decisidn 486, en concordancia con el articulo 195 de la Ley de
Propiedad Intelectual, por lo que el Comité debe proceder a admitir o inadmitir a tramite una
revisidn por nulidad absoluta que no exprese de manera clara la causal invocada que sustente fa
nulidad del signo, sea relativa o absoluta,

Por otro lado es también es importante mencionar que si la nulidad que se invoca no es por o
antes indicado, o sea se trata de una nulidad de la resolucion como tal, y se alega una de las
causales expresamente establecidas para el Recurso de Revision contempladas en el articulo 178

del ERIAFE, en ese caso y-s0lo en ese caso, el plazo para proponerla es el de 3 afos como acto |

Quite | OBcing matris Ay, Regaibiica 190 § Drego v Armiagrs o Sonm 300 #x Ppas | B8 [RI00 2 500 000 WA 25 WMt SuT 2 ane
b

| Orwtlanay Mustions Cowrmps EsM. Gantiarnn el Lol Pia 5 (VO 4 268" 140 (Vi 0 ' 4 VI
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~administrativo aplicando Gnicamente esta disposicién de ERJAFE. como ejemplo podemos citar
Falta de motivacién del acto o nulidad del proceso por falta de notificacion, que nada tienen que
ver con el signo como tal o con afectacién a un tercero titular de otro activo de Propiedad
Intelectual,

Final P h Ia Ita para dejar claramente establecido que las causales a) y b)

del articulo 135 de la Decision o la causal letra a) del articulo 195 de la Ley de Propiedad
Intelectual, se refieren a la distintividad del signo como tal y no la falta de distintividad
sobrevenida por la preexistencia de otro signo. Esto Gitimo es muy importante dado que existen
procesos donde alguien se ve afectado por un posible registro posterior, y alegando que dicho
registro le afecta, invoca estas causales de falta de distintividad para pedir una nulidad absoluta y
aprovecharse asi de la imprescriptibllidad de la accién, cuando lo que existiria a todas luces, si asi
lo considera pertinente, es una nulidad relativa que deberd sustentarla en los articulos 136 de la
Decision 486 y 196 de Ia LPI.

CONCLUSION:

Por los antecedentes antes expuestos y en respuesta a la pregunta formulada respecto de ¢Cudl es
el término de prescripcién de la figura juridica de la Accién de Nulidad Relativa de Registro de
Signo Distintivo (es decir, la que se genera por registros concedidos en violacion al articulo 136 de
la Decision 486 y al articulo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual) que deberd tomarse en cuenta
para que dicha Accion pueda ser conocida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales? se considera como respuesta a la misma el plazo de CINCO AROS,

Saludos

Or. Andrés Yaza Mantilla
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION Y AUTORIZACION

Yo, Andrea Patricia Bonilla Narvdez, C.C. 1724355621 autora del trabajo de graduacion
intitulado “ANALISIS DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL?”, previa a la
obtencion del grado académico de ABOGADA en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligacién que tiene la Pontificia Universidad
Catdlica del Ecuador, de conformidad con el articulo 144 de la Ley Organica de Educacion
Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de
graduacion para que sea integrado al Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior
del Ecuador para su difusion publica respetando los derechos de autor.

2. Autorizo a la Pontificia Universidad Catdlica del Ecuador a difundir a través de su sitio web
de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduacion, respetando las politicas dc
propicdad intelectual de la universidad

Quito, 10 de noviembre de 2015

Andrea Patricia Bonilla Narvaez

C.C. 1724355621
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