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Quito, 10 de abril de 2018

Doctor

Gonzalo Vaca Dueifias

Secretario de la Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Catélica del Ecuador
Ciudad

Ref. Oficio Nro. 269-SJG-2018 / Tesis Sr. Luis Alfredo Garcia Paredes

De mi consideracion:

En respuesta al pedido formulado mediante Oficio Nro. 269-SJG-2018 referente a la tesis previa a
la obtencién del titulo de abogado, titulada “TLA OBSERYANCIA DE LOS DERECHOS DL
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA LEGISLACION ECUATORIANA. ANALISIS
CON REFERENCIA ESPECIAL AL AMBITO DE LOS DERECHOS DE AUTOR”,
elaborada por el sefior LUIS ALFREDOGARCIA PAREDES, en mi condicién de profesor
informante designado por el sefior Decano, tengo a bien participarle lo siguiente:

No cabe duda que el tema es relevante desde el punto de vista tedrico y practico. Sin embargo,
habria sido deseable un enfoque més especifico que se viera reflejado en la referencia especial
aludida en el titulo, en las materias tratadas, asi como en las conclusiones. La amplitud con la que
se lo ha formulado explicaria la abundancia de aspectos generales de la propiedad intelectual que
evidencian sus contenidos, en desmedro de cuestiones mas puntuales del Derecho de Autor que, a
mi juicio, debieron incluirse.

Sus aspectos formales se ajustan a las normas metodologicas de la Universidad, por lo que no
admiten observaciones.

Las fuentes consultadas van a tono con la disponibilidad de nuestro medio.

Como en todo trabajo de investigacion, existen ciertas apreciaciones personales del alumno con las
que no coincido totalmente, lo que no impide debatirlas a la hora de su defensa.
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SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA /
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Presente.-

De mi consideracidn:

El trabajo de disertacién denominado “La observancia de los derechos de propiedad
intelectual en la legislacién ecuatoriana, analisis con referencia especial al ambito del derecho
de autor”, realizado por el sefior Luis Alfredo Garcia Paredes, presenta una descripcién del
actual régimen de observancia de los derechos intelectuales.

En primer lugar me referiré al aspecto formal, es asi que durante la lectura y revision del
trabajo es observable la licencia que toma el estudiante al decir que las normas legales
“estipulan”, cuando aquello es incorrecto, puesto que la estipulacién es propia Unicamente de

los contratos.

En lo que se refiere al fondo del trabajo, la tesina representa un ejercicio principalmente
descriptivo de la observancia de los derechos intelectuales; no obstante a lo largo de la tesis
no se logra identificar de manera clara y explicita el problema juridico que el estudiante
pretende abordar.

Si bien es importante mantener un adecuado desarrollo teérico, no es menos cierto que se
debe identificar y profundizar de manera adecuada en el problema juridico objeto de estudio.
El propdsito de los trabajos de disertacion consiste tener una hipétesis y buscar probarla a
través de una postura sustentada en la doctrina y la jurisprudencia, situacion gue no ocurre en
el trabajo en cuestion, lo que se evidencia de forma clara al leer las conclusiones y
recomendaciones planteadas, las mismas que resultan obvias y poco desarrolladas.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertacién previa a la obtencidn del
titulo de abogado “La observancia de los derechos de propiedad intelectual en la legislacion
ecuatoriana, analisis con referencia especial al dambito del derecho de autor”, realizado por el
sefior Luis Alfredo Garcia Paredes, cimpleme indicar que la califico con un puntaje de 7/10.
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Resumen

En la legislacion ecuatoriana, el veintiséis de diciembre del afio dos mil dieciséis, se
introdujo una nueva figura legal desarrollada dentro del Cédigo Orgédnico de la Economia
Social de los Conocimientos, también conocido como Codigo Ingenios. Esta figura
pretende proteger los derechos de autor; sin embargo, debe ser analizado en forma y fondo,
en base a la doctrina y estandares internacionales, de manera que se pueda concluir si su

aplicacion responde al espiritu de la norma.

El problema surge al no existir una normativa desarrollada que permita una aplicacion
técnica en virtud del principio de legalidad. Por lo cual nace la hipétesis de la presente
disertacion: El ejercicio de la observancia negativa, permite evadir el cumplimiento de los

derechos de autor, dentro de la legislacion Ecuatoriana.

Para poder llegar a determinar si la hipotesis se cumple o no, la presente disertacion realiza

un analisis general de los derechos de autor, permitiendo un panorama amplio y suficiente

para el entendimiento de lo que se desarrolla en el segundo capitulo, el cual es el contenido-

de la observancia dentro de la propiedad intelectual para que en un ejercicio interpretativo

se pueda analizar a la observancia negativa.

Ademas, se concluye haciendo un complemento con criterios impartidos por autoridades

del 6rgano técnico que esta destinado a aplicar la norma en cuestion.




Abstract

In the Ecuadorian legislation, a new legal figure was introduced on December twenty-sixth
of the year two thousand and sixteen, which was developed within the Organic Code of the
Social Economy of Knowledge, also known as “Codigo Ingenios™. This figure aims to
protect copyright; however, its form and basis must be analyzed based on doctrinal and

international standards, so that it can be concluded if its application responds to the spirit

of the norm.

The problem arises because there is no developed regulation that allows a technical
application under the principle of legality. therefore, the hypothesis of the present
dissertation is: The exercise of negative observance, allows evading the fulfillment of

copyright, within the Ecuadorian legislation.

In order to determine if the hypothesis is fulfilled or not, the present dissertation makes a
general analysis of copyright, allowing a broad and sufficient panorama for the
understanding of what is developed in the second chapter, which is the content of the
observance within the intellectual property, so that the negative observance can be

analyzed in an interpretative exercise.

In addition, the conclusion is reached by complementing the analysis with criteria provided

by authorities of the technical institution that is intended to apply the rule in question.
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INTRODUCCION:

La presente disertacion tiene por objetivo analizar la naturaleza de la observancia
negativé y las consecuencias de su aplicacion respecto a los derechos de autor. Partiendo
del planteamiento del problema, el cual es, que dentro de la legislacién ecuatoriana se ha
implementado en el Cédigo de Ingenios la figura de la observancia negativa que sugiere
una proteccioén de los derechos de autor. Sin embargo, esta plantea un modelo con el cual
se puede evadir el cumplimiento de los derechos de autor, al permitir previo visto bueno de
la autoridad a realizar actos contrarios al respeto de los mismos. Teniendo por hipétesis: El
gjercicio de la observancia negativa, permite evadir el cumplimiento de los derechos de

autor, dentro de la legislacion ecuatoriana.

Para el ejercicio académico del andlisis de esta hipotesis se realizard un estudio
dividido en tres capitulos, dentro del primero se hara referencia a los derechos de autor,
delimitando el d4mbito de estudio e identificando las particularidades propias de los
derechos de autor, iniciando con un anélisis histdrico, para poder analizar el contenido de
los mismos, sus limitaciones y excepciones, los derechos conexos y demds particulares de
esta division de los derechos de propiedad inmaterial. En el segundo capitulo se analiza la
observancia partiendo desde su definicién y fundamentos doctrinarios, para poder analizar
como se ha positivizado la misma en los instrumentos internacionales y la legislacion
ecuatoriana, con una referencia jurisprudencial vista desde una friple perspectiva de

marcas, patentes y derechos de autor.

Con los antecedentes referidos, en el tercer capitulo se analizard la observancia
negativa, desde su concepcién legal, andlisis de la norma y referencia en los criterios de
aplicacion de esta desde la autoridad técnica pertinente, permitiendo concluir desde un
estudio profundo sobre si la observancia negativa es 0 no un mecanismo de evasion del

cumplimiento de los derechos de autor.




CAPITULO I: DERECHOS DE AUTOR

1.1 Antecedentes historicos.
Es inevitable que para desarrollar este tema se deba partir de los antecedentes de los
derechos de autor, para lo cual es necesario remontarse varios siglos atras en la historia.
En la transicion de la edad media hacia los tiempos modernos en Europa, nuevas

invenciones aparecian y posteriormente se iban perfeccionando gracias a los medios de

comunicacion.

Con la invencién de la imprenta realizada por Gutenberg! en el siglo XV, se tuvo
un mayor alcance de personas, el cual abrié puertas a nuevos fenémenos dentro de la
sociedad y uno en especifico: el de poder difundir informacion, obras literarias, entre
otros. Entonces, posterior a realizar la reproduccion de las obras, mas un método de
difusién sencillo, se marc6 un fendémeno sin precedente trascendiendo 4reas geograficas
pese a las dificultades que esto representaba para la época. Asi, se inicia un mercado que
se veria influenciado posteriormente por la economia de escala®, el cual podia ser
potencialmente susceptible a falsificaciones. Un ejemplo es precisamente el de Gutenberg
con su vinculacion con la imprenta y después de imprimir su biblia, John Fust se dirigi6 a
Paris con el fin de comercializar este bien a ciertos académicos, sin embargo, no fue bien
recibido ya que fue acusado de haber hecho un pacto con el demonio, por lo cual debid
huir de la Santa Inquisicién porque no encontraron explicacion logica del por qué poseia

tal cantidad de ejemplares (Zavalia, 2015).

No pas6 mucho tiempo hasta que se torné comun la practica de las reimpresiones,
esto tuvo como resultado el rechazo por parte de los autores de las obras y por lo tanto,
las autoridades se veian presionadas a tomar alguna decision que evite estas practicas.
Este antecedente histérico permite situarnos en el origen de un fenémeno que perduraria
hasta la actualidad, que es la piraterfa y la pugna contra ella. Este se puede tomar como

un primer simbolo de la aparicion o reconocimiento de los derechos de autor, debido a

1 Orfebre alemdn, en aquel entonces Sacro Imperio Romano Germéanico, naci6é en Maguncia en los
afios de 1400. Fue reconocido por la impresién de su Biblia, la cual constaba tan solo de cuarenta y
dos lineas.

2 La economia de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel 6ptimo
de produccién para ir produciendo més a menor costo, es decir, a medida que la produccion en una
empresa crece, sus costos por unidad producida se reducen.




que estos generaban un perjuicio econdmico y el desconocimiento de la autoria de las

obras (Ulrich, 1997, pag. 8).

Existi6 un monopolio de coneesién a los impresores de determinadas ciudades
respecto a ciertas obras que se denominada “privilegio”, contaba con algunas
caracteristicas que limitaba la impresién y tenia una duracién especificas por quien lo
autorizaba en la época. El privilegio era un primer intento de proteccién de los derechos
de autor, esta concesién solo se referia a la impresion y no a la proteccion total de la obra.
Frente a esto, el Papa Alejandro VI publicé una Bula® en el siglo XVI emitiendo su
criterio contrario a la existencia de la licencia de impresiones (Pool, 1983). El primer
antecedente que se encuentra sobre los “privilegios” se concedié en la Republica de

Venecia, sobre la obra ‘Rerum venetarum ab urbe condita opus’, de Marcu Antonius

Cocciu. (Armstrong, 1990, pag. 3)

Inglaterra inicia dando un beneficio a los autores, estableciendo la exclusividad
sobre sus obras para reproducirlas como un derecho del autor y poniendo fin a un largo
monopolio que habia adquirido arbitrariamente la Compaiifa de Impresores en 1557. El
Estatuto de la Reina Ana de 1709, promulgado en 1710 suprimié por completo este
monopolio al atribuir al autor el derecho tnico de imprimir o de disponer de los
cjemplares de una obra. El nombre completo de este estatuto es “An Act for the
Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or
purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned®”, Este hecho marca un

primer antecedente de los derechos de autor (Bently, 2003, pag. 135).

En 1789, en torno a la Revolucién Francesa, los privilegios que ya existian se vieron
fortalecidos en torno a los Decretos de 1791° y 17938, los cuales reconocieron a los

autores la facultad de poder prohibir la reproduccion de todas sus obras. Se dio un paso

3 Una Bula es un documento sellado en el material plomo el cual versa sobre asuntos politicos y
religiosos. Para que sea pontificio o papal debe ir autenticado con el sello del mismo.

4 Traduccién: ley para estimular el aprendizaje, mediante la autorizacién de las copias de libros
impresos a los autores o investigadores de tales copias, durante el tiempo mencionado, este
otorgaba el derecho al autor sobre su obra.

5 El 13 de enero de 1791 se promulgd en Francia el primer texto que consagraba el derecho de
representacion del autor sobre su obra dramética, basado en las reivindicaciones propugnadas por
Beaumarchais, fundador en 1787 de la Sociedad de Autores Dramaticos.

8 El decreto surge efectos en el sentido que logra que la soberania absoluta del monarca de derecho
divino se transmita a la Nacién, a la que sustituye al mismo tiempo la del creador-demiurgo,
investido a su vez de un “derecho inviolable y sagrado”.




que genera un precedente al considerar que la propiedad de un autor es la mas sagrada y
personal de todas las propiedades, lo que logré la elaboracion futura por la via

jurisprudencial de aquello que en la actualidad se conoce como Derecho Moral que inici6

en 1814 (Lopez, 2017).

En ese orden cronoldgico, aparece después la Convencion de Paris 1883, que es
reconocida por desarrollar el primer instrumento internacional de proteccion a la

propiedad industrial. Este instrumento se sustenta principalmente en tres principios:

1) El de trato nacional en el que se toma en cuenta la proteccion de la propiedad industrial
sobre los Estados Contratantes, los mismos que deberan proteger ademas de los

nacionales, de la misma forma, a las invenciones extranjeras.

2) El de prioridad que, en relacion con las patentes y marcas, se fundamenta en que, con
la primera solicitud de patente de invencién o de registro de la marca presentidndola en
uno o mas de los Estados Contratantes dentro de un plazo determinado, podran solicitarla

en cualquiera de los demas Estados y seran consideradas presentadas el mismo dia de la

primera solicitud.

3) En este convenio existen también algunas normas comunes a las que todos se deben
regir:

a) Patentes: Son concedidas en diferentes Estados, son independientes entre si y su
concesion no las obliga en los demas de conceder otra patente. La misma no podra
ser denegada, anulada o caducada en un Estado por el hecho de haber sido denegada,
anulada o caducada en otro Estado contratante. El inventor siempre serd mencionado
en la patente.

b) Mareas: Se rigen por el derecho interno de los Estados contratantes, es por ello que
no se podra rechazar ninguna solicitud de registro de una marca presentada, tampoco
invalidar su registro. Una vez que se obtienc este registro se considera
automdticamente una marca independiente de las marcas en el Estado contratante.
Cuando la marca fue debidamente registrada en su pais de origen debera ser admitida

para su correcto depdsito y protegida como todas las demds.’

7 Adoptado en 1883, el Convenio de Paris fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911),
en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue
enmendado en 1979.
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Modelos industriales: deben estar protegidos en todos los Estados contratantes y no
se podr4 denegar la proteccion sustentando que no fueron fabricados en aquel Estado.
Nombres Comerciales: seran objeto de proteccion en todos los Estados Contratantes

sin necesidad de su deposito o registro.

Competencia desleal: Se aseguraran todos los Estados Contratantes de brindar una

proteccién eficaz contra la competencia desleal (Paris, 1883).

La proteccion a los derechos de autor tomaba fuerza hasta llegar al Convenio de Berna

en 1886, mismo que busca asegurar la proteccion a las obras literarias y artisticas y los

derechos de quienes con esfuerzo las crearon. Su origen se da en tres principios basicos,

los mismos que se dividen de esta manera:

1:

Las obras que se originen en uno de los Estados contratantes serdan objeto de
proteccion en todos los Estados adheridos al Convenio por el Principio de Trato
Nacional.

No existird subordinacion al cumplimiento de formalidades para la proteccion por el
Principio de Proteccién Automatica.

Existe independencia de proteccion en el pais de origen de la obra por el Principio de
Independencia de la Proteccion, tomando en cuenta que si en un Estado se mantiene
un plazo mas largo de proteccién que el minimo del convenio y llega a cesar la
proteccién de la obra en el pais de origen, la proteccion se podria negar en cuanto la

hayan negado en su pais de origen (Cassanas, 1886 ).

Entre las condiciones minimas de proteccion brindadas por el Convenio de Berna a las

obras, existen:

a)

b)

La proteccion tendra un alcance para todas las producciones en el campo literario,
cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresion.

Tomando en cuenta algunas limitaciones, reservas y excepciones permitidas, algunos
de los derechos se deberan reconocer como derechos exclusivos de autorizacion.
Derecho a realizar adaptaciones y arreglos

Derecho a traducir

Derecho a representar y ejecutar en publico

Derecho a transmitirlas en publico

Derecho de radiodifundir
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e Derecho de realizar una reproduccion (OMPI, 2017).

Este convenio prevé la proteccién de los Derechos Morales, resaltando a la paternidad de

las obras y evita con ello cualquier modificacion que afectare en su esencia a la misma.

¢) Con respecto a la duracion, se debe basar en el principio general que otorga
proteccion por un plazo de 50 afios posteriores a la muerte del autor. Pero en el caso
de obras an6nimas y seuddénimas, el plazo caducard 50 afios después de que la obra
haya sido accesible al publico. Las obras de arte aplicadas y obras fotograficas tienen

un plazo de 25 afios contados desde la realizacion de la obra (Lépez, 2017).

Este Convenio estipula también las excepciones en materia de derechos econémicos
y en los casos en que las obras protegidas puedan ser utilizadas sin autorizacion del
propietario del derecho y sin dar ningtin tipo de compensacién; esto es lo que se conoce

como Libre Utilizacion (Berna, 1886).

En el mismo, en 1891, sale a la luz de la proteccion de la propiedad intelectual, el
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas®. Este sistema permite
que exista proteccion para las marcas en distintos paises mediante la obtencion de un
registro internacional que sera correctamente solicitado por cualquier persona fisica o

juridica que tenga vinculacion estableciendo su domicilio y nacionalidad (Madrid, 1891).

En el afio 1893 se crean las Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de
la Propiedad Intelectual, conocidas como BIRPI, después de una fusion de las secretarias
encargadas de la administracion de los convenios de Berna y Paris. Con el paso de los
afios y con este primer hito, las BIRPI se convierten en la mundialmente reconocida
OMPI o Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual®.
Los dos objetivos principales de este convenio son: fomentar la proteccion de la
propiedad intelectual en todo el mundo y asegurar la cooperacion administrativa entre las
uniones que entienden en materia de propiedad intelectual y que han sido establecidas por

los tratados de la OMPIL.

8 Adoptado en 1891, revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en

Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979;
? El Convenio de la OMPL el instrumento constitutivo de la Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPT), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entrd en vigor en 1970 y fue
enmendado en 1979,
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Este Convenio, ademas, busca complementarse con la creacion de reglas y normas
para el cumplimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual y el
complemento con todos los tratados internacionales referentes a este ambito. Asimismo,
busca brindar asistencia técnica y juridica a los Estados, ademdas de actividades de
normalizacion y clasificacion internacional en lo que respecta a la documentacion relativa

a patentes, marcas, dibujos y modelos industriales.

Se podra adscribir a la OMPI cualquier Estado que pertenezca a las Naciones
Unidas, que sean parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o ser invitado por
la Asamblea General de la OMPL Esta conferencia estd conformada por los Estados
miembros y sus funciones tienen competencia para aprobar modificaciones al convenio,

designar al Director General y examinar y aprobar los informes del Director General y las

actividades del comité.

La Sede de la Organizacion se encuentra en Ginebra (Suiza). La Organizacion tiene
oficinas de enlace en Rio de Janeiro (Brasil), Tokio (Japon), Singapur (Singapur) y ante
las Naciones Unidas, en Nueva York (Estados Unidos de América). La Organizacion
goza de las prerrogativas e inmunidades otorgadas a los organismos internacionales y a
sus funcionarios, necesarias para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones y, a estos

efectos, ha concertado un acuerdo de sede con la Confederacion Suiza. (OMPI, Sitio

oficial de la OMPI, 1967).

1.2 Contenido de lds derechos de autor.

Definiciones. -

A lo largo de los afios han existido varias definiciones sobre el derecho de autor, su
importancia y aplicacion. Es asi que entre las mas completas se puede partir del sitio
oficial de la OMPI, en un documento en el cual se explica que, dentro de la terminologia
juridica, los derechos de autor son aquellos que describen los derechos de los creadores
sobre toda obra ya sea esta literaria o artistica y que van desde libros, musica, pintura,
escultura, peliculas hasta los programas informaticos, etc. (OMPI, Sitio Oficial de la

OMPI, Derechos de Autor, 2017).

Al definir a los Derechos de Autor, se debe aclarar que son una especie dentro de la

Propiedad Intelectual que comprende también a la Propiedad Industrial, destinados a la
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proteccién de las obras expresadas a través de distintos géneros, manifestadas desde el
espiritu y expresadas de manera que puedan ser apreciadas. Las facultades que otorga
esta rama juridica nacen con la obra como tal sin que exista de antemano una

formalidad.?

Para Fernando Bondia, los derechos de autor constituyen uno de los principales
derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo es dar solucién a una serie de conflictos
de intereses que nacen entre los autores de las creaciones intelectuales, los editores y

demds intermediarios que las distribuyen y el publico que las consume (Bondia, 1988).

Asi, llegamos a los derechos adquiridos del autor por el mero hecho de ser el

creador de una obra original, los dividimos en dos grupos: Derechos Morales y

Patrimoniales.

Derechos Morales.- Son aquellos que protegen la personalidad del autor en

completa relacién con su obra como tal y ademds le brinda una serie de facultades

destinadas a este fin!! (Lipszyc, 1993). Los derechos morales emanan de la personalidad -

del autor y se encuentran amparados como derechos humanos en el art. 27'* de la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos, al igual que en la Decision 351 de
1993, art 11; en los que se aclara que son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles.
Recordando siempre que al ser inalienables los mismos son inembargables, expropiables
y perpetuos a pesar de que en algunos Estados su limite varie en el tiempo. Dentro de esta
clasificacién tenemos, y como los expone el denominado “Cddigo Ingenios” en su
seccion IV: Art 118.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables,
inembargables e imprescriptibles del autor (Cédigo Orgéanico De La Economia Social De

Los Conocimientos, Creatividad y Innovacién, 2016)

Derecho de Divulgacién: Reconocido también como derecho de ineditud, faculta a

todo autor a decidir si dard a conocer su obra, en qué forma lo hard o si la misma se

10 ZAPATA LOPEZ, Fernando. El Derecho de Autor y la Marca. La Propiedad Inmaterial, Revista
del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Niimero 2.
Primer Semestre 2001. p.10

I Memoria del VIII Congreso Internacional sobre la Proteccién de los Derechos Intelectuales (Del
Autor, el artista y el productor).

12 Art. 27.- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de €l
resulten. 2. 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.
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mantendra reservada en su totalidad o una parte. El mismo estd contemplado en el art 118
numeral 1 del Cddigo Ingenios donde se recalca que se debera “1. Conservar la obra
inédita o divulgarla” (Codigo Organico De La Economia Social De Los Conocimientos,
Creatividad y Innovacion, 2016). Esta facultad recae en su aspecto més importante sobre
el autor, pero tomandose en cuenta que debera haber una comunicacién oportuna y
publica sobre el contenido y descripcion de la obra. Se ejerce respecto de cada una de las
posibles formas de explotacion de la obra, por lo que el divulgar mediante la
representacion teatral una obra dramatica, por ejemplo, mantiene incélume el derecho de

darla a conocer mediante la edicion grafica, o de otra manera.

Derecho de Paternidad: Este derecho permite reivindicar la paternidad de una
obra a través del tiempo y que la misma sea reconocida a su autor como creador de ésta.
El numeral 2 del art 118 del Cddigo Ingenios recalca que se debe: “2. Reivindicar la
paternidad de su obra en cualquier momento, y exigir que se mencione o se excluya su
nombre o seudonimo cada vez que sea utilizada cuando lo permita el uso normal de la
obra” (Codigo Organico De La Economia Social De Los Conocimientos, Creatividad y
Innovacién, 2016). En este caso el autor tiene la decision de escoger cOmo ser
reconocido, por lo que se incluye al ser anénimo o seudénimo. Este derecho busca
siempre que la condicién de autor no sea sobrepasada al no ser mencionado o que sea mal
utilizado su nombre sobre su obra. De igual manera, el derecho de paternidad se
materializa en la facultad de defender la autoria de la obra cuando ella es impugnada.
(Articulo 6 bis, numeral 1, del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras

Literarias y Artisticas, de 1886; Decision 351 de 1993) (Jaramillo, 2010).

Derecho de integridad: Llamado también derecho al respeto, con base en el cual el
autor puede oponerse a toda deformacion, mutilacion o modificacién de la obra, que
atente contra el decoro de la misma, la demerite o perjudique el honor o la reputacion del
autor. Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad del autor
como creador de la obra, en cuya expresion creativa se refleja o plasma esa personalidad.
El nimero 3 del art 118 es mucho mas claro y explica que podra: “3. Oponerse a toda
deformacion, mutilacion, alteracion o modificacion de la obra que atente contra el decoro
de la obra, o el honor o la reputacién de su autor” (Codigo Organico De La Economia

Social De Los Conocimientos, Creatividad y Innovacion, 2016). El derecho de integridad
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comprende también a las condiciones técnicas en que se efectia la explotacion
econdmica, cualquiera sea el medio empleado, por lo que el editor, el empresario, el
productor o quien realice la explotacion de la obra, debe hacerlo asegurando que se

resguarde el derecho moral del autor'?® (Jaramillo, 2010),

Derecho de acceso al ejemplar winico o raro de la obra: El numeral 4 del art 118
sobre derechos morales se extiende y explica que: “4. Acceder al ejemplar inico o raro de
la obra cuyo soporte se encuentre en posesion o sea de propiedad de un tercero, a fin de
ejercitar el derecho de divulgacion o cualquier otro que le corresponda” evitando que
exista incomodidad o genere dificultades al autor para que su obra sea correctamente
divulgada (Jaramillo, 2010)

Derechos Patrimoniales: son aquellas facultades exclusivas que recaen sobre el
autor y le permiten tener control de los actos de explotacion de su creacion, puede que el
autor la explote directamente o autorice a terceros para realizarlo y reciba un rédito del
uso de su obra. El Cddigo Ingenios en su art 120 establece que “Se reconoce a favor del
autor o su derechohabiente los siguientes derechos exclusivos sobre una obra” (Codigo
Orgéanico De La Economia Social De Los Conocimientos, Creatividad y Innovacion,
2016).

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son
transmisibles, su duracién es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones

y excepciones al derecho de autor (Jaramillo, 2010)

Para su aplicacion existen diferentes principios aplicables:

Independencia de los derechos: Radica en que los diferentes derechos exclusivos
del autor respecto de las utilizaciones econdmicas de sus obras son independientes los
unos de los otros. Si se llegase a ceder el derecho de reproducciéon de una obra esto no
significa que se ceda el derecho de reproducirlo por cualquier medio o procedimiento que
no sea el especificado y acordado con el autor.

Limitaciones: Son especificas y taxativas en el sistema legal latino o continental,

lo contrario del anglosajon, donde son enunciativas.

13 (Convenio de Berna, articulo 6 bis; Decision 351 de 1993.
14 Decision 351 de 1993.
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Los derechos patrimoniales establecidos en el Cédigo Ingenios, se encuentran

enunciados en el articulo 120 (Codigo de Ingenios, 2016), estos son:

1.

La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento:
Recae en el titular de la obra y busca impedir que terceros realicen copias
sin una autorizacion especifica, también busca que al momento de la

reproduccion se vele por la originalidad de la obra.

La comunicacién publica de la obra por cualquier medio que sirva para
difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imdgenes: De acuerdo
al numeral 2 del art 120 que establece “2. La comunicacién publica de la
obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los
sonidos o las imagenes™ (Codigo Organico De La Economia Social De Los
Conocimientos, Creatividad y Innovacion, 2016) en general busca que el
titular del derecho autorice la interpretacion, dependiendo de la obra, sin
que deje de tener la esencia original y siempre innovando debido a los

avances tecnologicos.

La distribucién piiblica de ejemplares o copias de la obra mediante la
venta, arrendamiento o alquiler: Al reconocer a la distribucién como un
ambito de disposicion de una obra dirigida al publico mediante un soporte
material en la que la transferencia de la propiedad sea mediante la venta,
alquiler o arriendo nos permite entender que no solo debemos reconocer el
derecho de consentimiento del autor sino con todo lo que representa cada
una de ellas; es asi que al venderlas por el titular de la obra o con su
autorizacion, el derecho se agotara con la primera venta sin poder controlar
sus posteriores ventas, si se lo realiza mediante el alquiler de la misma lo
estara haciendo por un tiempo determinado con un beneficio economico
directo o indirecto, pero si en su defecto la obra es prestada, la disposicién
al publico sera por un tiempo totalmente determinado pero sin un beneficio
econdmico ya que este préstamo se lo realizard a cabo a través de

establecimientos que sean totalmente accesibles al publico. (Fontanills,

2012)
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4.

La importacion de copias hechas sin autorizaciéon del titular: Esto se
refiere al derecho que tiene el titular sobre su obra, en el sentido que, estd
facultado para prohibir que se ponga en el mercado dentro del territorio
ecuatoriano copias de la obra la cual fue reproducida sin ninguna
autorizacion, esto se podrd ejercer tanto con la autoridad aduanera, para
suspender el proceso de importacion, como con la autoridad pertinente al

sacar de circulacion del mercado.

La traduccion, adaptacién, arreglo u otra transformacion de la obra:
Para traducir o adaptar una obra protegida por derecho de autor es también
necesaria la autorizacion del titular de los derechos. En el numeral 5 del art
120 del Cddigo Ingenios se explica que de la misma forma “5. La
traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra™ (CODIGO
ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,
CREATIVIDAD E INNOVACION, 2016) se reconoce como un derecho
exclusivo del autor sobre su obra. Se entiende por traduccion a la expresion
de una obra en otro idioma que el de la version original. Por adaptacion se
entiende, generalmente, la modificacion de una obra a los fines de crear
otra, por ejemplo, la adaptacion cinematografica de una novela, o la
modificacion de una obra para utilizarla con otros fines como es el caso dela
adaptacién de un libro de texto originalmente escrito para estudiantes
universitarios para que pueda ser utilizado por estudiantes de menor grado

(OMPI, Principios basicos del derecho de autor y derechos conexos, 2016).

La puesta a disposicién del piiblico de sus obras, de tal forma que los
miembros del piiblico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en
el momento que cada uno de ellos elija: Esto se lo debe interpretar a la luz
de lo establecido en el articulo 124 del Codigo de Ingenios, en el cual se
detalla que la puesta a disposicion es la distribucion, tanto las originales
como copias autorizadas de la obra en soportes materiales mediante venta u

otra transferencia de la propiedad, arrendamiento o alquiler. (CODIGO
ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,
CREATIVIDAD E INNOVACION, 2016)
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1.3 Limitaciones y excepciones respecto de los derechos

Existen diversos tipos de limitaciones y excepciones al derecho patrimonial en la

proteccién de derecho de autor.

En primer lugar, determinadas categorias de obras estan excluidas de la proteccién
por derecho de autor. En algunos paises, las obras no gozan de proteccién si no estan
fijadas en un formato tangible mientras que en otros paises, no son susceptibles de
proteccion por derecho de autor los textos de leyes y las decisiones administrativas. En
segundo lugar, determinados actos de explotacién, que por lo general exigen la
autorizacion del titular de los derechos, pueden efectuarse en las circunstancias que se
contemplen en la Ley, sin dicha autorizacion. Existen dos tipos bésicos de limitaciones y
excepciones dentro de esa categoria: a) la libre utilizacion, es decir, la no obligacién de
compensar al titular de los derechos por el uso de su obra sin haber pedido autorizacion;
y b) las licencias no voluntarias (u obligatorias), que exigen compensacion al titular de
los derechos por la explotacion no autorizada (OMPI, Principios basicos del derecho de

autor y derechos conexos, 2016).

En el articulo 212 del Cédigo Ingenios, se encuentra el catidlogo de limitaciones y
excepciones al derecho patrimonial del autor, en total treinta y dos, que también se
extiende a los derechos conexos, que corresponde a aquellas que se pueden calificar
como casos de libre utilizacion de las obras y prestaciones protegidas, que son mads
amplias que aquellas contempladas en el articulo 22 de la Decision 351 de la Comunidad
Andina, en atencién a razones que se sustentan en el interés publico, tales como el
derecho de acceso a la informacion, la educacion, los usos oficiales, usos de grupos
vulnerables y otras semejantes. De igual manera, se encuentra una seccion destinada a

las licencias obligatorias, en los casos contemplados en el articulo 217 del referido

Cdédigo Ingenios.

Vigencia del derecho patrimonial de autor

La proteccion por derecho de autor no tiene una vigencia indefinida. En las leyes de
derecho de autor se establece un plazo que generalmente es toda la vida del autor y un
periodo posterior a su muerte, durante el cual los derechos patrimoniales del titular estan

vigentes y pueden explotarse. Dicho plazo se inicia con la creacion de la obra y como se
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contempla en algunas legislaciones nacionales, en cuanto se haya hecho accesible al
publico de alguna forma o en ofras, cuando quede plasmada o "fijada" en formato
tangible. Por lo general, la proteccion sigue surtiendo efecto durante cierto tiempo una
vez fallecido el autor, seglin se determine en la legislacion nacional. La finalidad de esa
disposicion es velar por que los herederos del autor puedan beneficiarse econémicamente
de la explotacion de la obra, incluso después de la muerte de este ultimo. En algunos
paises, los derechos morales siguen vigentes a perpetuidad, una vez vencido el plazo de

los derechos patrimoniales.

El Convenio de Berna sefiala que el plazo de proteccion se extiende, por lo general,
durante la vida del autor y durante un minimo de 50 afios contados a partir de su muerte.
En las legislaciones de varios paises se observa la tendencia a ampliar el plazo del
derecho de autor, otorgandole una vigencia de 70 afios contados a partir de la fecha de
fallecimiento del autor. En el Convenio de Berna y en muchas leyes nacionales se
establecen asimismo plazos de protecciéon en lo que respecta a las obras andnimas,
postumas y cinematograficas, respecto de las cuales no es posible fijar la vigencia en
funcion de la vida de un autor individual. Las obras que dejan de estar sujetas a la
proteccion por derecho de autor pasan a formar parte del dominio publico. (OMPI,

Principios basicos del derecho de autor y derechos conexos, 2016).

1.4 La obra como objeto del derecho de autor.

El objeto principal y protegido dentro de los derechos de autor es la obra, que segin
la doctrina predominante y el Glosario de la Organizacién Mundial dela Propiedad
Intelectual, se refiere a “toda creacion intelectual original expresada en forma
reproducible” (OMPI G. d., 2017). El Convenio de Berna en su articulo 2 enuncia cuéles
son las obras protegidas con ejemplos de las mismas. En la Decisiéon 351 de la
Comunidad Andina, se define a la obra como: “Toda creacion intelectual original de

naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en

cualquier forma”.
Caracteristicas:

e La originalidad es el aspecto méas importante ya que le da un punto de partida a la

individualidad porque la distinguen de cualquier obra de su mismo género.
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e Debe ser susceptible de exteriorizar su contenido, creativa y concreta.

e Protege todas las creaciones formales y no las ideas contenidas dentro de la misma.

e La proteccién de este derecho nace con la creacion y no necesita formalidades para
que sea reconocido y protegido.

e Es reconocido con total independencia del género (literario, artistico o cientifico),

Forma de expresion (escrita, audiovisual, sonora), destino (divulgada o no).

Las obras se dividen en dos grandes grupos:

o La obra originaria es la creada en primer lugar, que no tiene relacion de
dependencia con otra preexistente.
o La obra derivada es la que se basa en una obra preexistente contando con

la autorizacién del autor de aquella como traducciones, adaptaciones,

arreglos y otras.

Obras derivadas protegidas (Art. 9 LPI):

e Traducciones y adaptaciones

e Revisiones, actualizaciones y anotaciones
e [os resimenes y extractos

e Los arreglos musicales

e Las demads transformaciones de una obra literaria o artistica

Existen también obras individuales que, como su nombre lo dice, son creadas por
una sola persona; y obras complejas en las que intervienen varias personas. Estas pueden
ser en colaboracion cuando en la creacién contribuyen varias personas y aportan para un
fin comun, mientras que las obras colectivas se producen, divulgan bajo la
responsabilidad de una persona y es casi imposible reconocer el aporte de todos los

autores ya que su trabajo es en conjunto.

Titularidad, ejercicio y cesion del derecho de autor
Por lo general, se entiende que el titular del derecho de autor sobre una obra es, por
lo menos en los primeros tiempos, el creador de la obra, es decir, el autor. Sin embargo,
ese no es siempre el caso. En el articulo 14 del Convenio de Berna (Berna, 1886) se
estipulan normas para la determinacién de la titularidad inicial de los derechos sobre las
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obras cinematograficas. En las legislaciones de ciertos paises se estipula también que, si
una obra ha sido creada por un autor empleado a los fines de crear dicha obra, sera el
empleador y no el autor el titular del derecho sobre la misma. No obstante, como ya se ha
observado, en general los derechos morales se atribuyen al individuo que es autor de la
obra, sea quien sea el titular de los derechos patrimoniales sobre la misma (OMPI,

Principios basicos del derecho de autor y derechos conexos, 2016)

Sobre el traspaso de un derecho de propiedad intelectual, se puede especificar que
el titular de los derechos patrimoniales cede, autoriza o prohibe los actos contemplados por
uno o varios de los derechos en virtud de ser el autor de una obra. En algunos paises no se
considera legal la cesién del derecho de autor y solo se permiten las licencias. Por
concesién de licencias se entiende que el titular del derecho de autor conserva la
propiedad, pero autoriza a un tercero a realizar determinados actos protegidos por sus
derechos patrimoniales, por lo general, durante un plazo especifico y con una finalidad
concreta. Por ejemplo, el autor de una novela puede conceder una licencia a un editor para
realizar y distribuir ejemplares de su obra y ademas puede conceder una licencia a un

productor cinematografico a fin de realizar una pelicula basada en su novela.

1.5 Proteccion de los derechos conexos.

La finalidad de los derechos conexos, también conocidos como derechos afines, es
proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades juridicas que
contribuyen a la interpretacion o ejecucion, la grabacién o la puesta a disposicion del
publico de obras; o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en
virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los paises, contengan suficiente
capacidad técnica y organizativa para merecer la concesion de un derecho de propiedad
que se asimile al derecho de autor. En la normativa de derechos conexos se parte de que
las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de
proteccion por si mismas por cuanto guardan relacién con la proteccién de obras
protegidas por derecho de autor. Ahora bien, en algunas legislaciones se deja claro que el
ejercicio de los derechos conexos no debe afectar en modo alguno a la proteccion del
derecho de autor. Hasta la fecha se han venido otorgando derechos conexos a tres

categorias de beneficiarios:
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Artistas intérpretes y ejecutantes: se reconocen ya que su intervencion
creativa es necesaria para dar vida, por ejemplo, a las obras musicales,
dramaticas y coreograficas, asi como a las peliculas y, porque tienen un interés
justificable en la proteccion juridica de sus interpretaciones individuales. (OMPI,
Principios bésicos del derecho de autor y derechos conexos, 2016)

Productores de Fonogramas (grabaciones sonoras): ya que sus recursos
creativos, financieros y de organizaciéon son necesarios para que los sonidos
grabados sean puestos a disposicion del publico en forma de fonogramas
comerciales y porque tienen un interés legitimo en contar con los recursos
juridicos que les permitan entablar demandas contra las utilizaciones no
autorizadas, ya sean éstas la fabricacion y distribucion de copias no autorizadas
—pirateria- o la emisién o comunicacién al publico no autorizadas de sus
fonogramas. (OMPI, Principios basicos del derecho de autor y derechos
conexos, 2016)

Organismos de radiodifusién: se reconocen debido a su funcién de poner a
través de sus emisiones radiodifundidas, a disposicion del publico las obras y
prestaciones que las contienen, debido a un interés justificado que tienen en
controlar la transmision y retransmision de sus emisiones. (OMPI, Secretaria

Oficial de la OMPI, Nociones basicas del derecho de autor y Derechos Conexos,

2015).

La primera respuesta internacional organizada a la necesidad de proteccion juridica
para las tres categorias de beneficiarios de derechos conexos fue la Convencién de Roma
de 1961, o mas especificamente, la "Convencion Internacional sobre la proteccion de los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion". La Convencion de Roma fue un intento por establecer una regulacion

internacional en un ambito en el que existian pocas leyes nacionales en ese momento.

Desde la aprobacion de la Convencion de Roma en 1961, gran nimero de Estados
ha legislado en cuestiones relativas a la Convencion y varios Estados sobrepasan los
niveles minimos de proteccion establecidos por la Convencion, que sigue siendo un
referente que atin sirve de sustento para el desarrollo de las legislaciones que procuran la
proteccion de los derechos conexos. Por ejemplo, la Unién Europea ha exigido que todos

sus Estados miembros se adhieran a la Convencién y fue la base para la inclusiéon de
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disposiciones sobre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores
de fonogramas y los organismos de radiodifusion en el Acuerdo sobre los ADPIC,
incluso si los niveles de proteccion no son los mismos (OMPI, Secretaria Oficial de la

OMPI, Nociones basicas del derecho de autor y Derechos Conexos, 2015)

Duracién de la proteccion de los Derechos Conexos. -

En la Convencién de Roma se contempla un plazo de protecciéon de los derechos
conexos de 20 afios contados a partir del final del afio en que: a) se haya realizado la
grabacion, en el caso de las grabaciones sonoras y las interpretaciones y ejecuciones
incluidas en las grabaciones sonoras; b) se haya realizado la interpretacioén o ejecucion,
en el caso de interpretaciones y ejecuciones no incorporadas en grabaciones sonoras; o
¢) se haya realizado la emisién. En el Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los
derechos de los organismos de radiodifusiéon también quedardn protegidos durante 20
afios contados a partir de la fecha en que se haya realizado la emisién. Ahora bien, en el
Acuerdo sobre los ADPIC y en el WPPT (Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecucion y Fonogramas), se estipula que los derechos de los artistas intérpretes y
gjecutantes y los productores de grabaciones sonoras gozaran de un plazo de proteccion
de 50 afios contados a partir de la fecha de fijacién de la interpretacion o ejecucion.
Cuando el Tratado de Beijing sobre interpretacion y ejecuciones audio visuales, entre en
vigor cuando al menos 30 paises lo ratifiquen, mismo que conferird asimismo un plazo de

proteccion de 50 afios. (OMPI, Convencién de Roma sobre las proteccion de los aristas

interpretes o ejecutantes..., 1961)

En la Decision 352 de la Comunidad Andina, el plazo de proteccion para las tres
categorias de titulares de los derechos conexos, se fija en cincuenta afios; y, en el Codigo

Ingenios, este plazo se amplia a setenta afios.

CAPITULO II: OBSERVANCIA EN LOS DERECHOS DE AUTOR.

2.1. Definicion

Con los antecedentes que han sido seflalados a manera de referencia
anteriormente, es posible adentrarse en el tema propio de estudio, el cual toma

como punto de partida la observancia, y para ello se procede a definirla. Dentro de
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la legislacion ecuatoriana se desarrolla a la observancia como aquella por medio de
la cual “Se establecen medidas judiciales y administrativas para asegurar la
proteccion de los derechos intelectuales, asi como para garantizar el comercio, la
competencia y el legitimo uso de productos o materiales protegidos por derechos de
propiedad intelectual” (Codigo Organico De La Economia Social De Los
Conocimientos, Creatividad y Innovacién, 2016). Es importante resaltar frente a
este concepto los tres elementos que aborda: el comercio, la competencia y el
legitimo uso. En otras palabras, se busca evitar que se vean vulnerados los derechos
de autor y la propiedad industrial que surge sobre la propiedad inmaterial segun sea

su naturaleza.

Para poder entender mejor a este concepto se debe hablar del legitimo uso,
que es una doctrina que ha sido utilizada con el fin de resguardar el material
protegido por los derechos de autor. Ante esto, las cortes norteamericanas de

justicia han planteado cuatro criterios para delimitar el uso justo, los cuales son:

1. El propésito y el cardcter del uso: en diferentes ocasiones se ha sabido
diferenciar el fin que persigue el uso de la obra, es decir, por temas
comerciales o por educativos, en los cuales se ha flexibilizado por el

proposito del mismo.

2. La naturaleza de la obra protegida: dentro de este punto se hace
referencia a la fundamentacion de la obra protegida, es decir, el uso se basa

en hechos reales o ficticios que justifiquen la utilizacién de esta.

3. La cantidad y la relevancia del fragmento utilizado en relacién con la
totalidad: esto en relacién a que si se utiliza una mayoria clara de una obra
distinta no cumple con la esencia propia de estructurarse como una nueva

sino de una reinvencion de una anterior.

4. El efecto de dicho uso en el valor o en el mercado potencial de la
obra: este ultimo es un tanto complicado de definir en razén que se refiere a
la continua reinvencion que le dé el autor a su obra; sin embargo, es
importante el poder ponderar el porcentaje de innovacién dentro de la

misma, lo que permita constituir a la obra como una nueva o una
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modificacion de la anterior (Google, Legal department, 2017). No obstante,
hoy en dia con la globalizacién y la influencia de grandes empresas en los
derechos de autor, se ha visto que, mediante el uso de la autonomia de la
voluntad, se incorporan en sus politicas elementos nuevos respecto al uso de
obras contenidas dentro de sus servidores, a las cuales sus usuarios deben
registrarse para acceder a sus servicios. Este es el caso de empresas como:

Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Pinterest, Spotify entre otras.

Un fenémeno interesante sobre la observancia de los derechos de propiedad
intelectual es que es una figura legal que ha sido codificada y referida en diversos
convenios internacionales, los cuales a su vez han sido adecuados en las legislaciones

nacionales, sin embargo, en ellos no se la define, sino que se hace referencia a ella.

La Real Academia de la Lengua Espafiola define a la observancia como el
“Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o
una regla”, (RAE, 2017) en concordancia con otro contenido dentro de esta misma
definicion, se hace referencia a su origen: “En el antiguo derecho aragonés, practica, uso
o costumbre recogida y autorizada con fuerza de ley por compilacién oficial”. (RAE,
2017). Es por esto que se puede deducir de lo expuesto dentro de este punto que la
observancia es el cumplimiento real de lo establecido en la ley y los tratados

internacionales en relacidén al respeto de los derechos de autor y sus derechos conexos.

2.2 Fundamentacién Doctrinaria. -

Para fundamentar la doctrina en cuanto a la observancia de los Derechos de Autor,
se partird desde la obligacién adquirida por los Estados que son miembros de la
Organizacién Mundial del Comercio, que surge como resultado del Acuerdo de
Marrakech de 1994, en vigencia desde 1995, que contempla en uno de los acuerdos
complementarios, al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC). En el Ecuador, con la expediciéon de la derogada Ley de
Propiedad Intelectual en el afio 1998, desarrollaron las obligaciones relacionadas a la
observancia que se encuentra en el Acuerdo sobre los ADPIC, esto es a través de la
creacion de recursos y procedimientos tanto en el dmbito administrativo como judicial,
con el otorgamiento de facultades y competencias a las autoridades, jueces y tribunales, a
fin de hacer efectivos los derechos de Propiedad Intelectual en todas sus modalidades y
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en ella lo mas importante que es aplicar la observancia internacional a los dmbitos
nacionales para que ningin derecho sea vulnerado, como lo explica el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, determinando la importancia al complementar las
Leyes Internacionales y Nacionales para poder brindar la proteccién necesaria a los

autores dentro del territorio ecuatoriano (IEPI, 2017)"°.

Para la OMPI, que es un organismo técnico de asistencia en materia de propiedad
intelectual y que funciona dentro del sistema de las Naciones Unidad, fue de suma
importancia crear un medio en el que de manera continua se tenga un acceso a material
jurisprudencial relacionado con la observancia de la propiedad intelectual y los derechos
de autor. Ante la constante preocupacion a nivel global, todos los Estados miembros
solicitan al Comité Asesor sobre Observancia (ACE), que se realicen estudios referentes a
la correcta aplicacion de las leyes velando por la observancia de los derechos de autor.
Asi se informa, que un panel de expertos se reunieron en el vigésimo octavo periodo de
sesiones de la OMPI en Ginebra, para tratar los temas relativos a la observancia y la
importancia de la necesidad de velar por la transparencia, a través del intercambio de
ifl-formacién y coordinacién adecuada de todos los Estados, como un pilar en la lucha

para la aplicacidn correcta de las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual

(OMPI A. G., 2002).

En el marco de la antes referida reunion, se propuso abiertamente considerar la
elaboracion de practicas Optimas en el ambito de la observancia que sea de aplicacion
internacional para todos los Estados miembros. Este hecho fue criticado por el Abogado
Peter Gustav Olson, miembro del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas de la
OMPI, quien supo explicar que, a pesar de las opiniones divergentes sobre la importancia
de la observancia en este materia, se debe tomar en cuenta que las solicitudes de estudio

para el Comité Asesor sobre Observancia son de vital coordinacién sobre todo para los

15 Lectura del articulo: “Los Derechos de Autor y su observancia dentro de la Propiedad Intelectual
en relacion a la Ley Organica de Comunicacion y a la Ley Organica de Control de Poder del
Mercado.” https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/7_estudio_derechos_de_autor_frente la_ley org comunicaci
%C3%B3n_y la lorcpm.pdf
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organismos publicos y privados que los solicitan, siendo un punto clave en la lucha de la

aplicacién de leyes de propiedad intelectual.!®

Para Horacio Rangel Ortiz en su libro “La observancia de los derechos de
propiedad intelectual”, la observancia tiene como base el demostrar la utilidad de la ley,
su valor, la razén de su adopcion, la forma en que serd interpretada y la aplicacion a cada
caso en especifico, dejando de lado la idea de que la observancia es una cuestion de
suerte, ya que muchas veces es lo Gltimo en lo que se vela. La aplicacion de la
observancia como tal se basa en medidas de frontera que dependen de la ley en cada
Estado miembro y del hecho como tal. En este texto se explica que la observancia recae
sobre todos los derechos que involucra la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor y
se busca que se reconozca a la observancia como aquellos derechos derivados de un pais,
efectivos para que los posibles derechos vulnerados se rijan a la ley internacional y estatal

de acuerdo a su vigencia (Ortiz, 2011).

En el tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales
de América Latina, la observancia fue uno de los puntos principales a ser abordado,
determinado que, al buscar el cumplimiento del ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina a través de la observancia se persigue garantizar la aplicacién de objetivos del
proceso de integracion, mediante la verificacion del comportamiento respecto a los
compromisos que asumen todos los paises miembros de los acuerdos internacionales que
versan sobre la observancia, su importancia y correcta aplicacion (OMPI, Tercer

Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de america latina,

2004).

Dentro de las opiniones creadas bajo el marco de la observancia, la delegacién de
Dinamarca de abogados y técnicos de la OMPI determinaron que la misma es una
verdadera cuestion a ser aplicada como una ley independiente, puesto que busca
fortalecer las actividades legales de su aplicacion y las mismas fortalecen actividades
dentro de un estado y a nivel internacional, ya que es un tema a ser tratado de forma
conjunta sin olvidar que lo ideal es que la observancia se centre entre el comité asesor y

los llamados a aplicar las leyes de Propiedad Intelectual en cada Estado miembro y eso

16 Pagina 22 del Acta de la ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI Vigésimo octavo periodo de
sesiones (130 extraordinario) Ginebra, 23 de septiembre a 1 de octubre de 2002.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_28/wo_ga 28 7.pdf
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hard que se garantice la continuidad para realizar los objetivos de un estudio al momento

de aplicar las leyes de derechos de autor (OMPI A. G., 2002, pag. 23) V7.

Dentro de la reunion de consulta sobre observancia, los técnicos de la OMPI
reconocieron que los organismos encargados de la observancia no siempre son
conscientes de la funcion decisiva que desempefian al momento de aplicar la observancia
dentro de los derechos de autor. Se determiné que para que un sistema de observancia sea
efectivo debe ser transparente y justo, basindose en la legislacion y reglamentacién que
buscan siempre mantener la coordinacién entre las instituciones gubernamentales
nacionales y locales al igual que con los titulares de los derechos u otras partes que se
encuentren interesadas. Un tema de trascendencia dentro de esta opinion, en el momento
de la reunion de consulta, fue que la falta de observancia crea devastadoras implicaciones
econdmicas debido a los grandes delitos de propiedad intelectual dejados en la impunidad

(OMPI, REUNION DE CONSULTA SOBRE LA OBSERVANCIA, 2002).

Para la OMPI y el Comité Asesor, la importancia del conocimiento de la
observancia radica en que internamente cada Estado lleve un correcto proceso en cuanto a
acciones, recursos civiles o penales y consigo, la determinacidn de los dafios y perjuicios
que se generan debido a los distintos sistemas juridicos y las maneras de reducir las
costas judiciales que se crean al momento del proceso. El interés fundamental es el
establecimiento de un sistema eficaz de observancia de derechos de propiedad intelectual;
por otra parte, la gestion eficaz de las causas judiciales, tanto en la revision internacional
y nacional de la ley, es una base al momento de la integracion de procedimientos. A la
vez se busca que se simplifique al proceso, procurando la transparencia gracias a la
observancia. De igual forma, para la ACE, es importante el papel que desempefia el
titular del derecho vulnerado ya que mientras se reconozca a la observancia como lo
principal dentro de los procesos, los mismos seran referencia dentro de la OMPI y todos
sus miembros (OMPI, EXAMEN DEL COMITE ASESOR DE OBSERVANCIA
SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL ,

2004).

7 Pagina 23, punto n° 88 de la ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI Vigésimo octavo periodo
de sesiones (130 extraordinario) Ginebra, 23 de septiembre a 1 de octubre de 2002.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga 28/wo_ga 28 7.pdf
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2.3 La observancia en los Instrumentos Internacionales
Una vez que se ha sustentado la base doctrinaria sobre la observancia, se puede ver
cémo ésta se ha recogido en los instrumentos internacionales de manera que se tendrd una

visién general de la importancia y trascendencia que ha tenido este principio dentro del

derecho internacional.

El primer antecedente que se encuentra dentro de esta materia, aun cuando no lo
hace estrictamente bajo la concepcion juridica detallada anteriormente, es del convenio
internacional sobre el “Canje de Publicaciones Oficiales y Documentos Gubernamentales
Entre Estados”, aprobada por la Conferencia General en su décima reunion realizada en
Paris, el 3 de diciembre de 1958, la cual fue suscrita por el Ex Presidente Constitucional
de la Republica del Ecuador José Maria Velasco Ibarra (Davalos, 2014), quien establecid
“En uso de la atribucion que me concede el numeral séptimo del articulo noventa y dos
de la Constitucion Politica del Estado'®, apruebo, ratifico y confirmo todos y cada uno de
los articulos de la Convencién sobre el Canje de Publicaciones Oficiales y Documentos
Gubernamentales entre Estados, y de la Convencién sobre el Canje Internacional de
Publicaciones, cuyos textos los declaro Ley de la Republica, comprometiendo para su
Observancia el Honor Nacional”. (ESTADOS, CONVENCION SOBRE EL CANIJE DE
PUBLICACIONES OFICIALES Y DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES ENTRE,

1958).

Posteriormente, podemos encontrar que el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion
o Ejecucién y Fonogramas (WPPT), que fue ratificado mediante Decreto Ejecutivo 439,
publicado en Registro Oficial 93 del 3 de agosto de 2000, durante la presidencia de
Gustavo Noboa, (Davalos, 2014), que en su articulo primero hace referencia a la
observancia en términos similares al mencionado anteriormente “Art. 1.- Ratificase el
"Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas, cuyo texto lo
declara la Ley de la Republica y compromete para su observancia el Honor Nacional”
(OMPI, 1996). Pero, el aporte importante de este tratado es en su ultimo inciso, debido a

que es un instrumento internacional ratificado y por lo tanto que obliga y actualmente se

18 Constitucién politica del Ecuador 1946, Seccion II. Atribuciones y deberes del Presidente de la
Repiblica, Articulo 92.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la Repiiblica: 7. Dirigir las
relaciones internacionales y las negociaciones diplomaéticas de la Republica; celebrar tratados y
ratificarlos, previa aprobacion del Congreso, y canjear las ratificaciones;

30




encuentra vigente, el cual establece en su articulo 23" que se tomaran las medidas
necesarias para la aplicacion del tratado. Ademds, establece que no se limitard los
derechos contenidos en el convenio por formalidades, lo cual constituye también parte de
la observancia y finalmente, introduce algo fundamental y es la responsabilidad del
Estado de disefiar mecanismos que garanticen el accionar de los titulares de derechos en

contra de los que atenten contra los mismos.

En concordancia, en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), previamente
ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 438 y publicado en Registro Oficial 93 del 7
de junio del 2000, se habia estipulado en el primer articulo del mismo texto de

compromiso de observancia al que ya se hizo referencia.

Para ver la relevancia e importancia de este principio de observancia, hay que
referirse también a la manera en que se la ha recogido en distintos instrumentos
internacionales. Asi, en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones

Audiovisuales, en su articulo 20, recoge lo siguiente como:

Disposiciones sobre la observancia de los derechos: 1. Las Partes Contratantes se
comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas juridicos, las medidas
necesarias para asegurar la aplicacion del presente Tratado. 2. Las Partes Contratantes
velaran por que en su legislacion se establezcan procedimientos de observancia de los

derechos que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion infractora

19 «Art. 23.- Disposiciones sobre la observancia de los derechos.

1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas juridicos,
las medidas necesarias para asegurar la aplicacion del presente tratado. Declaracion concertada
respecto del articulo 19: La declaracion concertada relativa al articulo 12 (sobre obligaciones
relativas a la informacion sobre la gestion de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor también se aplica mutatis mutandis al articulo 19 (sobre obligaciones relativas a la
informacion sobre la gestion de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion
y Fonogramas. (EI texto de la declaracion concertada respecto del articulo 12 del WCT tiene la
redaccion siguiente: "Queda entendido que la referencia a "una infraccion de cualquiera de los
derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna" incluye tanto los derechos
exclusivos como los derechos de remuneracion. Igualmente queda entendido que las Partes
Contratantes no se basaran en el presente articulo para establecer o aplicar sistemas de gestion de
derechos que tuvieran el efecto de imponer formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del
Convenio de Berna o del presente Tratado, y que prohiban el libre movimiento de mercancias o
impidan el ejercicio de derechos en virtud del presente Tratado.

2) Las Partes Contratantes se aseguraran de que en su legislacion se establezcan procedimientos de
observancia de los derechos que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion
infractora de los derechos a que se refiere el presente tratado, con inclusion de recursos agiles para
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas

infracciones.”
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de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusion de recursos édgiles para
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de

nuevas infracciones. (OMPI, Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y

Ejecuciones Audiovisuales, 2012).

En el referido Tratado, se encuentra que el espiritu de la observancia se mantiene;
sin embargo, se introduce un nuevo elemento referente al tema de recursos agiles para
prevenir infracciones y ya se hace una referencia a los medios de disuasién de nuevas

infracciones, conscientes del rapido avance de las tecnologias, producto de la

globalizacion.

En cuanto a la observancia se manifiesta de manera repetitiva la cldusula citada
anteriormente, por ejemplo, en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)
adoptado el 20 de diciembre de 1996 en la ciudad de Ginebra, establece en su articulo 14:

Disposiciones sobre la observancia de los derechos 1) Las Partes Contratantes se
comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas juridicos, las medidas necesarias

para asegurar la aplicacién del presente Tratado. 2) Las Partes Contratantes se asegurardn de -
que en su legislacién nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos,
que permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los
derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusion de recursos agiles para prevenir

las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasién de nuevas

infracciones. (OMPI, WCT, 1996).

Como efectivamente se lo expresd y bajo un ejercicio comparativo, ambos tratados en su
contenido sobre la observancia son iguales, esto se debe a que son convenios que se

encuentran bajo la administracion de la Organizacion Mundial de Propiedad intelectual.

Finalmente, para poder cerrar este tema, es importante el poder referirse al Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, conocido como los ADPIC, dentro de ellos existe un capitulo entero que
desarrolla de manera detallada la observancia. La observancia parte desde las

obligaciones generales establecidas en el articulo 41.

Primero, se establece la adecuacién legislativa de manera que permita la adopcién
de medidas eficaces contra cualquier accion infractora, de los derechos relativos a los

protegidos y desarrollados dentro de la propiedad intelectual. Sin embargo, requiere que
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los recursos sean agiles para prevenir las infracciones, con efectos disuasivos para futuros
presuntos infractores. Estos recursos deberan crearse evitando vulnerar otros derechos de
los ciudadanos como la creacién de obstaculos al comercio legitimo, de manera que se

prevea salvaguardias contra su abuso.

Como segundo las medidas deberan ser justas y equitativas, por lo cual los
mecanismos no deberdn ser complicados o gravosos, de manera que no comportaran
plazos injustificables o retrasos innecesarios. Tercero, se expone como requisito que las
soluciones que se realicen en ejercicio de este principio deberdn ser motivadas y
preferentemente por escrito, a los cuales deberan tener acceso por lo menos las partes
involucradas, dentro de periodos razonables y sin retrasos injustificados. Se incorpora
ademds como garantia de las partes que el impulso procesal de las pruebas le corresponde

a las partes, por lo que la decision debera versar sobre ellas.

En cuanto a lo que se refiere a resoluciones justas y equitativas, esto se desarrolla
dentro del articulo 43, ahi se hace referencia a que la observancia debe vigilar el
cumplimiento de todos los derechos contenidos dentro del acuerdo de los ADPIC. La
observancia bajo estos pardmetros no solamente implica la proteccion a los titulares de
derechos, sino también a quienes presuntamente los violenten, ya que, al ser denunciados
o demandados, ellos deberdn recibir un escrito de manera oportuna y motivada de la
reclamacién. Para efectos de la defensa, ésta debera ser técnica e independiente, evitando
solicitar la presencia personal obligatoria; las partes deberdn estar facultadas para actuar y
motivar sus posiciones por medio de alegatos y pruebas. En caso de que la informacién
tratada sea de caracter confidencial, se debera utilizar un mecanismo mediante el cual se

resguarde la informacion del mismo (OMC, 1993).

Como cuarto elemento se introduce la garantia de doble conformidad, de manera
que las partes tendréan la oportunidad de revisién de las decisiones administrativas frente a
un organismo jurisdiccional. Esto se realizara segun la legislacion de cada pais y dando la
importancia a las mismas segin la relevancia que éstas impliquen. Las resoluciones
jurisdiccionales deberan versar sobre el fondo del conflicto, sin embargo, no sera

obligatorio darles la oportunidad de revisién de las sentencias absolutorias dictadas en

casos penales (OMC, 1993).
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Como quinto y punto final se establece que queda entendido que la OMPI no
impone ninguna obligacion de instaurar un sistema judicial de los distintos paises para la
adecuacién de la observancia y los derechos de propiedad intelectual distinta del ya
existente en su legislacion. De manera que no existe la obligacion del Estado de

interponer algun recurso en especifico (OMC, 1993).

Respecto a las actuaciones de pruebas, segun se establece en el articulo 43 del
acuerdo de los ADPIC, la autoridad judicial debera, una vez presentada las pruebas por
las partes que deberan ser suficientes y legalmente presentadas, disponer de ser el caso,
medidas que garanticen la proteccién de la informacién confidencial. Adicional a esto, la
autoridad judicial, para garantizar el cumplimiento de la observancia en caso de que una
de las partes oculte, demore o no facilite la informacion y documentacion pertinente para
introducir como carga probatoria, deberd tomar acciones afirmativas o negativas. La idea
es que se posibilite el acceso a las mismas, esto se lo deberd hacer dando la oportunidad

a las partes de poder ser oidas respetando su derecho a la defensa (OMC, 1993).

Como efectos preventivos, segin lo establece el articulo 44 del cuerpo normativo
en cuestion, la autoridad podra evitar la infraccién solicitando se detenga la misma, para
dar cumplimiento al principio de observancia. Esto lo realizara como mandamientos
judiciales, los cuales entre varios impediran el ingreso de los productos importados que
infrinjan un derecho de propiedad intelectual, evitando su circulacion y comercializacién
y respetando asi los derechos fundamentales del derecho. La normativa no aplica
retroactivamente a la ratificacion. Algo fundamental que se introduce dentro del andlisis

de la normativa del convenio es lo que a continuacion se detalla:

A pesar de las demds disposiciones de esta Parte (...) referidas a la utilizacién por el
gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los

derechos, los Miembros podrén limitar los recursos disponibles contra tal utilizacion al pago

de una compensacion (OMC, 1993),

Respecto a las infracciones, mediante el acuerdo, el Estado se compromete a
facultar a las autoridades judiciales a ordenar, una vez determinada la responsabilidad del
infractor, a pagar al titular de los derechos vulnerados una indemnizacion por concepto de
indemnizacion, causada por la violacion de sus derechos, con el agravante que sabiendo o
teniendo conocimiento haya incurrido en la conducta infractora. De igual manera, bajo

orden de la autoridad pertinente, que en el caso ecuatoriano es el contencioso
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administrativo, podra ordenar a la parte infractora ¢l pago de los gastos procesales, los
mismos que podran incluir honorarios profesionales de la defensa técnica. Esta norma
contenida en el articulo 45 de los ADPIC (OMC, 1993) se refleja en el articulo 94
numeral 3 del Capitulo VI Providencias Judiciales, Titulo I Disposiciones Generales,

Libro IT Actividad Procesal del Codigo Organico General de Procesos:

Art. 94.- Contenido de las resoluciones dictadas en audiencia. Las resoluciones judiciales de

fondo o mérito dictadas en audiencia deberan contener:
1. El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto.
2. La determinacién de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega.
3. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas.

La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivard su decision y cumpliendo

con los requisitos, respetard y desarrollard los parametros enunciados en el procedimiento oral

(COGEP, 2015).

Dentro de una apropiada observancia esta la capacidad que debe tener la autoridad
que, a peticion de la parte es decir el titular de los derechos, se aleje del mercado a la
mercancia infractora, de manera que no se cause dafios al titular. También de
considerarse, la autoridad podra determinar la destruccion de la mercancia, siempre y
cuando no exista normativa expresa en contra de ello. La autoridad judicial, ademas,
podra ordenar la indemnizacion de los productos, materiales, enseres, y/o maquinas que
se emplean para la fabricacion de la mercancia infractora sin indemnizacién alguna. De
forma que se precautele el derecho de los titulares y se reduzca al minimo el riesgo de su
re vulneracion por parte de los infractores. Estas medidas no se las podra imponer de
manera aleatoria, éstas deberan responder a la gravedad de la infraccion y a los dafios
causados, respetando el interés de terceros, en casos en los cuales exista mercancia con

marcas falsas. El mero hecho de retirar del mercado no bastara, salvo excepcion expresa

(OMC, 1993).

En concordancia con el articulo 46 cuyo contenido se describiéo en el parrafo
anterior, el Estado suscriptor del convenio de los ADPIC podra ordenar mediante el
gjercicio de una autoridad judicial, siempre y cuando sea proporcional a la infraccion
causada. De manera que el infractor informe sobre la identidad de los complices, que han

participado en la producciéon y distribucion. De este modo, la observancia respecto al
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cumplimiento y respeto de los derechos existentes dentro de la propiedad inmaterial serd

respetada.

Es importante referirse al uso de los recursos generados a raiz del procedimiento de
- observancia, ya que el uso-negligente20 o exagerado de estos, le generard adicionalmente
el pago de dafios, que podria incluir los gastos procesales a la parte a la cual se le ha
interpuesto un derecho de repetir? contra el solicitante, segin el articulo 48 numeral 1 del
acuerdo de los ADPIC. En consecuencia, obliga al suscriptor, segtin su numeral segundo,
a que los funcionarios publicos y jurisdiccionales cuenten con la capacitacion suficiente
para adecuar las sanciones establecidas en la ley con proporcionalidad y de manera

pertinente.

De forma que se pueda simplificar los procesos, se podra determinar
responsabilidad civil mediante un proceso administrativo en el cual se respeten todas las
garantias. Este proceso debera ser referente al fondo del caso y como ya se expresod
anteriormente puede de igual manera ser sometido a un doble conforme mediante la

aplicacion de un recurso ante la autoridad judicial (OMC, 1993).

En fundamental, hacer referencia dentro de la observancia a las medidas
provisionales proporcionadas por la autoridad judicial, de manera que sean eficaces™ y

rapidas, mantiene las siguientes caracteristicas:

1.  Pretende impedir que se perfeccione la realizacién del acto mediante el cual se
cause la infraccion de los derechos de la propiedad inmaterial; en consecuente, que la
mercancia infractora no ingrese dentro del mercado. Esto se hace extensible a la
mercancia importada, de forma que, mediante el ejercicio de las medidas en aduanas, no
ingrese. Para ello, se deberan preservar las pruebas que permitan demostrar dentro de
procedimiento pertinente la presunta infraccion, para evitar dafios y petjuicios por uso

abusivo de las medidas.

20 También denominada culpa, es la falta de desarrollo de un comportamiento propio y adecuado de
una persona medianamente responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve
de base para imputar la responsabilidad por dafios y la obligacién de indemnizar.

2l Reclamar contra tercero por pago indebido, injusto enriquecimiento, pérdida por eviccion,
improcedente quebranto o abono anticipado, entre otras.

22 Principio del sistema de fuentes del Derecho comunitario por el cual éstas producen sus efectos y
obligan a todos los Estados miembros desde su entrada en vigor y durante toda su vigencia. Por ello
pueden ser invocadas por los afectados ante las autoridades publicas. Los requisitos para que las
normas comunitarias tengan eficacia directa son: 1) norma clara y precisa, y 2) mandato

incondicional.
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2.  En el caso en que exista la probabilidad de que el retraso en la aplicacion de
medidas judiciales cause dafios irreparables al titular de derechos o se pueda destruir la
prueba, la autoridad judicial podra aplicar medidas provisionales incluso sin haber

escuchado a la otra parte.

3. Para ordenar fianza para proteger los dafios que pueda causar el denunciado, la
autoridad judicial exigird que la parte interesada presente pruebas que razonablemente
disponga, de manera que se pueda establecer cierto grado de certidumbre, proporcional a

la medida solicitada.

4. Con el fin de no vulnerar el derecho a la defensa de la parte afectada por la
imposicién de una medida provisional, se le deberd notificar inmediatamente, y esta
podra ser revisada a peticidon de parte del denunciado por medio de una audiencia dentro

de un plazo razonable®, en el que se determinari si se la confirma, modifica o revoca.

5. Con el fin de que la autoridad pertinente pueda tener la informacioén necesaria para
decidir de manera motivada®* respecto a las medidas provisionales, esta podra exigir al

demandante que presente cualquier otra informacion necesaria para la identificacion de la

mercancia pertinente.

6. En caso de que a peticién de parte no se convoque a una audiencia dentro de un
plazo razonable, la medida sera revocada o quedara sin efecto bajo solicitud del afectado,
para contabilizar el mismo se regira a la legislacion de cada pais y en caso de no estar
positivizada dentro del ordenamiento, se regird a que este no podra ser mayor a 20 dias

habiles o 31 naturales.

7.  La autoridad estara facultada a peticion de parte a ordenar la indemnizacion de los
dafios causados por las medidas provisionales cuando éstas caduquen o sean revocadas
por accién u omision del solicitante, cuando posterior a haberse solicitado no haya

existido ninguna infraccion o amenaza de un derecho de propiedad intelectual.

5 Derecho a ser oido por el érgano para la " determinacion de sus derechos y obligaciones en el

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter”

24 Razones que han conducido al juez u otra autoridad administrativa envestida con el poder de
resolver asuntos publicos, a fallar en uno u otro sentido, demostrando asi que su decisién no es
arbitraria, sino resultado del correcto ejercicio de la funcion jurisdiccional
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8.  Los procesos administrativos utilizados e implementados deberan gozar de todas las
garantias y respeto a los derechos contenidos dentro del Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual (OMC, 1993).

Parte fundamental de la observancia es el buscar el respeto de los derechos de autor
de los nacionales y de internacionales quienes se vean legitimados frente al Estado para
ser protegidos por la legislacion pertinente. Para ello se hara referencia a continuacion a
la prescripcion especial relacionada con las medidas en frontera, desarrollado en la

seccion cuarta de los acuerdos sobre los ADPIC.

En este marco, los Estados quienes han suscrito y ratificado el acuerdo, como es el
caso de Ecuador, y segun el articulo 51 de ese cuerpo normativo, deberan adoptar
procedimientos para que los titulares de derechos tengan mecénicas que, bajo sospecha de
la existencia de mercancia con falsificacion de marca o pirata que lesionen los derechos
de autor, puedan activar mediante un procesamiento terciado por una autoridad judicial o
administrativa competente que actie como tercero imparcial. Este proceso se lo debera
activar por medio de una solicitud escrita, con el objeto de que las autoridades aduaneras
ejecuten la resolucion suspendiendo el despacho de la mercancia importada. De igual
manera, los Estados suscriptores podran establecer procedimientos internos para que las
autoridades aduaneras puedan suspender la exportacion y mercancia que potencialmente

vulnere los derechos de propiedad intelectual de alguna manera.

En concordancia con el articulo anterior se exigira a todo titular de derechos que se
presente las demandas con las pruebas suficientes que abastezcan al juzgador para
determinar la existencia material de la infraccion. Segin lo establezca cada legislacion, la
autoridad comunicara a las partes si se ha aceptado la demanda y detallara los plazos para
que la autoridad pertinente obligada actiie en funcion a la resolucién tomada por la

autoridad juzgadora.

La autoridad en cuanto a la fianza o garantia exigird al demandante un monto
suficiente para proteger al demandado y a las autoridades frente a un presunto abuso de
las medidas. Es fundamental para estos efectos que la autoridad no establezca esto como
un método disuasivo del recurso sino como uno de afianzamiento. En caso de que se haya
ejecutado la medida temporal por parte de la autoridad aduanera pertinente, para limitar
la libre circulacion de mercancias que comporten dibujos o modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado o informacion no divulgada, el importador, propietario o
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consignatario podra exigir la entrega de la mercancia mas el monto de fianza entregado

por el actor. Tanto para la resolucién de suspension de la medida como de la emision, se

debera notificar a ambas partes.

_ En caso de que no se le comunique en un plazo de diez dias desde que se le notifico
al accionante a la autoridad aduanera pertinente, la autoridad procederd a entregar la
mercancia pertinente. Este procedimiento tendra lugar siempre y cuando no exista una
resolucién contraria expresa al tiempo referido anteriormente. En adicional al pago de la
fianza como se lo ha sefialado con anterioridad, de no justificarse la solicitud de las
medidas se podran determinar y mandar a pagar dafios y perjuicios, mediante un proceso

judicial pertinente.

Para efectos de garantizar el ejercicio de la observancia y el respeto a los derechos
de autor, aun cuando la informacién sea confidencial, facultaran a las autoridades a hacer
las averiguaciones pertinentes a fin de que el titular pueda fundamentar su reclamacion
con el fin de solicitar la retencién de la mercancia. Esta oportunidad debe ser dada tanto
al importador como al presunto afectado, las autoridades estaran facultadas para que una
vez que resuelvan sobre el fondo de la controversia, comuniquen al titular de derechos la

informacion pertinente sobre quien la vulnerd.

Las autoridades podran también actuar de oficio, esto en ejercicio de la observancia

con el fin de precautelar el cumplimiento de los derechos de autor:

1. Las autoridades con el fin de ejercer esta potestad podran solicitar informacion al

titular en cualquier momento.

2. Las suspensiones deberan ser notificadas a la brevedad del caso, tanto a la parte

solicitante como a la afectada, y de ser impugnada quedara sujeta a mutatis mutandis

3. Capacitara el estado que ha ratificado a sus autoridades y funcionarios publicos
para la correcta aplicacion de las medidas correctoras, a fin de que las actuaciones se las

realice proporcionalmente y de buena fe.

Para efectos que la autoridad salvaguarde los derechos del titular, las acciones que
este pueda iniciar y la reserva del derecho del demandado de poder apelar las
resoluciones, la autoridad facultada podra ordenar la destruccion de la mercancia

infractora y en caso de falsificacion de marca no permitird la reexportacion al pais de
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origen salvo excepciones puntuales, de manera que no se someterdn a un procedimiento
aduanero distinto. Para la aplicacion de la disposicion anteriormente determinada en el
articulo 59 de los ADPIC y en concordancia del articulo 60, se excluira a las pequefias
cantidades de mercancia que no tengan un caracter de comerciales, como por ejemplo,
estas pueden formar parte de equipaje de viaje o envios pequefios por correspondencia.

(OMC, 1993)

Finalmente, se refiere dentro del capitulo de descripcion de la observancia y su
ejercicio, que el pais suscriptor debera implementar sanciones de caracter penal para los
casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica, de comercio o de pirateria lesiva del
derecho de autor a escala comercial, para estos efectos, deberan los tipos penales contener
como sancién penas privativas de la libertad y sanciones pecuniarias disuasorias, como
recurso de los afectados; también se debera contemplar la confiscacion, el decomiso y la
destruccion de las mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados

predominantemente para la comision del delito. (OMC, 1993)

2.5 La Observancia en la Legislacion Ecuatoriana.
Para realizar un anlisis pertinente y segtin lo ha establecido la doctrina”debemos
partir desde la Constitucién como norma suprema del ordenamiento juridico segin lo

establece la misma norma dentro del articulo 425 numeral primero:

Art. 425.- El orden jerarquico de aplicacion de las normas seré el siguiente: La Constitucion;
los tratados y convenios internacionales; las leyes organicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los

acuerdos y las resoluciones; y los demas actos y decisiones de los poderes publicos.

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)

Una vez que se ha determinado la razon por la cual se parte de la carta magna, nos
referiremos a normativa pertinente, en la cual se reconoce la propiedad intelectual y el

respeto a la misma, en el articulo 332 se establece que:

% Jerarquia normativa, es una teoria desarrollada por el doctrinario Hans Kelsen dentro de su
Teoria Pura del derecho, en la que establece que las normas tienen una prevalencia sobre otra

dependiendo de su jerarquia.
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Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale la
ley. Se prohibe toda forma de apropiacién de conocimientos colectivos, en el 4mbito de las
ciencias, tecnologias y saberes ancestrales. Se prohibe también la apropiacion sobre los

recursos genéticos que contienen la diversidad biolégica y la agro-biodiversidad.

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).

Y frente a esto, pone una limitacién en un intento de proteccion del material
genético del pais y los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades, el cual
es muy cuestionable, sin embargo, este no es el asunto de estudio por lo cual no haremos

referencia a ello. De todos modos, se describe a continuacién el articulo referido:

Art. 402.- Se prohibe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual,
sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo

asociado a la biodiversidad nacional. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).

Dentro de la Constitucién no se hace referencia expresa a la observancia dentro de la
propiedad intelectual sino en otras materias como las referidas a los pueblos y
nacionalidades, a la planificacién para el desarrollo, derechos de proteccion. En si, se
encuentra que se hace referencia a la normativa expresa en materia de observancia en el
Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimieﬁtos, Creatividad e Innovacion,
también conocido como “Codigo Ingenios”. Ante esto, inicialmente identifica a una
entidad como responsable de la gestioén de la propiedad intelectual dentro de uno de sus

numérales, para lo cual se expone el articulo en cuestion:

Articulo 11.- Atribuciones de la entidad encargada de la gestion de la propiedad intelectual y
de la proteccion de conocimientos tradicionales. - Serdn atribuciones de la entidad
responsable de la regulacién, control y gestion de la propiedad intelectual y de la proteccion

de los conocimientos tradicionales las siguientes:

6. Tramitar todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de

los conocimientos tradicionales en el 4mbito administrativo (Codigo de Ingenios, 2016,

pag. 15)

Pero en el caso especifico, el denominado Cddigo Ingenios desarrolla la
observancia dentro de su Titulo Séptimo del Libro III, que en tres capitulos desarrolla la

observancia, la misma que abordaremos dentro del presente subcapitulo.
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En primer lugar, abordaremos los principios generales, recogidos en el articulo 538 del
Cédigo Ingenios, dentro del cual se aborda principalmente la competencia, la cual aclara,
como se determina en caso de controversia, tendrd conocimiento tanto a nivel
administrativo como judicial el que primero haya avocado en primer momento. En caso
que, dentro de una misma, haya coincidido dos distintos, radicara la competencia en la
autoridad jeridrquicamente superior, y para un detalle mayor, se cita el articulo a

continuacion:

Art. 538.- Conflicto de competencias.- En los procesos judiciales o procedimientos
administrativos en los que guarden entre si identidad de personas, objetos y derechos
controvertidos de propiedad intelectual, el juez o la autoridad administrativa que radique
primero la competencia serd la que continte conociendo la causa y la autoridad que haya
avocado el conocimiento de la causa posteriormente, debera suspender su tramitacion
hasta que la causa primigenia sea resuelta, independientemente de la autoridad y via en la

que fueron iniciadas.

Para aquellos procesos en los cuales guarden entre si identidad de personas, objetos y
derechos controvertidos de propiedad intelectual y se estén tramitando entre autoridades
pertenecientes al mismo O6rgano, sea administrativo o judicial, la autoridad
jerarquicamente superior sera la que deberd conocer la causa y la autoridad subordinada

debera remitir el expediente para la acumulacion de autos.

Las autoridades se remitiran a conocer los conflictos presentados en su sede, y serd
responsabilidad de las partes dar a conocer a la autoridad correspondiente la existencia

del litigio pendiente o el conflicto de competencia existente de conformidad con el

presente articulo. (Ingenios, 2016, pag. 144)

En concordancia con ello, se debe interpretar a la luz del Cddigo Organico
General de Procesos, también conocido como COGEP, con el articulo 9 correspondiente
a la competencia territorial, que establece las reglas, determinando situaciones tales
como de existir dos domicilios se lo podrd demandar en ambos o que de no tenerlo se lo
podrd hacer en cualquier lugar sin perjuicio de lo ya expresado. Se detalla a

continuacion el articulo:
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Art. 9.- Competencia territorial. Por regla general sera competente, en razén del territorio
y conforme con la especializacion respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su

domicilio la persona demandada.

La persona que tenga domicilio en dos o mas lugares podra ser demandada en
cualquiera de ellos. Si se trata de cosas que dicen relacion especial a uno de sus

domicilios exclusivamente, solo la o el juzgador de este sera competente para tales casos.

La persona que no tenga domicilio fijo, podra ser demandada donde se la

encuentre.

Si la demandada es una persona juridica con la que se celebré un contrato o convencion
o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, serd competente la o el
juzgador de cualquier lugar donde esta tenga establecimientos, agencias, sucursales u

oficinas.” (COGEP, CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, 2017, pag. 3)

Sin embargo, atin bajo estas circunstancias, puede haber controversias de competencia
para lo cual se debe recurrir subsidiariamente al COGEP, de ser las circunstancias mas
amplias que las descritas en el articulo 538 del Codigo Ingenios, por lo que es preciso

exponer ¢l articulo 14:

Art. 14.- Conflicto de competencia. Si una o un juzgador pretende la inhibicién de otra u
otro juzgador para conocer de un proceso, le remitira oficio con las razones por las que se

considera competente.

La o el juzgador requerido contestara cediendo o contradiciendo en forma motivada en
el término de tres dias, contados desde que recibid el oficio. Con esta contestacion, se
dara por preparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia y sin
permitirse otra actuacion, se remitira a la Sala Especializada de la Corte Nacional o Corte

Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o la o el juzgador provocante.

Si, al contrario, ninguna o ningin juzgador, avoca conocimiento del proceso aduciendo
incompetencia, cualquiera de las partes solicitara a la o el altimo juzgador en declararse
incompetente, que eleve el expediente al superior que corresponda, segiin lo dispuesto en

el inciso anterior, para que resuelva el conflicto negativo de competencia.
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El conflicto de competencia se resolvera en mérito de los autos, salvo que por su
complejidad se requiera informacién adicional a las partes o a las o los juzgadores

involucrados.

La resolucion del conflicto de competencia, en ninglin caso debera superar el término de

diez dias.
Mientras dure el conflicto de competencia el proceso principal estara suspendido.

De la resolucién que dirima el conflicto de competencia no cabra recurso alguno.

(COGEP, CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, 2017, pag. 5)

Una vez hecha esta breve referencia, hay que definir el concepto de observancia dentro
de la legislacion ecuatoriana, que es recogida dentro del articulo 539 del Codigo de
Ingenios, la cual se refiere de manera muy breve a ella como mecanismos judiciales y

administrativos para proteger los derechos de propiedad intelectual:

Art. 539.- De la observancia en general. - Se establecen medidas judiciales y
administrativas para asegurar la proteccion de los derechos intelectuales, asi como para
garantizar el comercio, la competencia y el legitimo uso de productos o materiales

protegidos por derechos de propiedad intelectual. (Ingenios, 2016, pag. 144)

Posteriormente se realiza una division que marcard de manera profunda la
investigacién presente y es que reconoce dos mecanismos distintos de observancia: la
positiva y la negativa. La positiva es definida en los dos articulos subsiguientes, sin
embargo, no se enfoca el desarrollo en la negativa puesto que se lo hace en el capitulo

siguiente:

Art. 540. De la Observancia Positiva. - La violacion a los derechos intelectuales
establecidos en este Cédigo, dar lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciacién o el resultado de la accién
principal, en aplicacion del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podra

ordenar el levantamiento o la suspensién de medidas cautelares. (Ingenios, 2016, pag. 144)

En concordancia de ello, se ha establecido que en caso de que haya mas de un titular
de derechos, es decir cotitulares, cualquiera de los dos estaré facultado a iniciar una accion,

esto sin que sea necesario una ratificacion por parte de los otros titulares de derecho,

44




siempre y cuando no exista una disposicion legal expresa que determine lo contrario, para

su efecto, se cita el articulo referido a continuacion:

Art. 542. Acciones de cotitulares.- En caso de cotitularidad de un derecho,
cualquiera de los cotitulares podréa entablar las acciones de las que trata el presente Titulo

sin que sea necesario el consentimiento de los demas cotitulares, salvo disposicion legal o

acuerdo en contrario. (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 145).

Es fundamental tomar en cuenta que, dentro de los procesos de observancia cabe la
reconvencién, misma que debe ser resuelta dentro de la resolucién o sentencia segin
corresponda el proceso a administrativo o judicial, para ello se deberd hacer con las
formalidades pertinentes, para efectos del presente segin se lo establece en el parrafo
segundo del articulo a continuacion citado, se podrd interponer la cancelacion,
reivindicacion, caducidad, entre otras figuras estipuladas dentro del Coédigo de Ingenios.
Para el accionar del presente se deberd tomar en cuenta los articulos 151, 152 y 153 del

COGEP.

Art. 543. Reconvencion. - En los procedimientos administrativos y en los procesos
judiciales de observancia en materia de Propiedad Intelectual es admisible la
reconvencién conexa, la que sera resuelta en resolucién o sentencia, segun corresponda.

La reconvencion serd planteada al momento de formular la respectiva contestacion.

De ser el caso, dentro de la reconvencion el accionado podra solicitar, entre otras, la
nulidad del derecho que sirvié de fundamento para la interposicién de la accidn, asi como
la cancelacion, reivindicacion, caducidad y demas figuras aplicables a las distintas

modalidades de la propiedad intelectual reguladas en este Codigo.

La reconvencion en sede judicial observara el tramite previsto en la norma general de

procesos.

En sede administrativa, el trAmite de la presente accion sera el establecido en el Titulo

VII, Capitulo III, Seccién II del presente cuerpo normativo. (Cédigo de Ingenios,

2016).

Para los efectos procesales y proteccion de los derechos de autor se debe tomar en
cuenta que, la presuncion del derecho de autor, en el cual con la mera constancia del
nombre del seudénimo del autor en la obra, se lo atribuirda al mismo salvo prueba en

contrario, de manera que se pueda resguardar sus derechos de una mejor manera, para esto
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se lo estipula en el Coédigo Ingenios, dentro del articulo 544 el cual establece que
“Presuncion?® de derecho de autor. - Salvo prueba en contrario, para que el autor de una
obra protegida sea admitido como tal bastard que su nombre o seudénimo, o cualquier otra

denominacién que no deje dudas sobre su identidad, conste en la obra en la forma usual.”

(Cddigo de Ingenios, 2016, pag. 145).

Como habiamos analizado anteriormente, es posible que la controversia y solicitud de
medidas en base a la observancia estén vinculadas a los secretos industriales de las
empresas, por lo que la autoridad debe tomar todas las medidas necesarias para que dicha
informacién mantenga tal calidad. Por lo mismo, los tnicos legitimados para acceder a la
informacion son las autoridades y peritos pertinentes, y bajo circunstancias estrictamente
necesarias, en consecuente, deberan guardar reserva respecto a la informaciéon que ha
tenido conocimiento, siendo responsables legalmente si ellos difundieran la informacioén,

seguin lo establece el articulo 545:

Art. 545.- Proteccion de secretos empresariales. - En todo proceso o diligencia que
involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva debera adoptar todas las medidas
necesarias para proteger dichos secretos. Unicamente la autoridad competente y los
peritos designados tendrdn acceso a la informacién, codigos u ofros elementos, y
exclusivamente en cuanto sea indispensable para la practica de la diligencia de que se

trate.

Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos
quedaran obligados a guardar absoluta reserva y quedaréan sujetos a las acciones que este

Cddigo y otras leyes prescriben para la proteccion de los secretos empresariales.

En cualquier caso, la autoridad competente podra abstenerse de ordenar a una de las
partes del proceso que revele secretos empresariales, cuando, en opiniéon de dicha

autoridad, la revelacion resulte impertinente a los fines del proceso.” (Ingenios, 2016,

pag. 145)

% Codigo Civil, Articulo 32.- Se llama presuncién la consecuencia que se deduce de ciertos
antecedentes o circunstancias conocidas.

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presuncién son determinados por la ley,
la presuncion se llama legal.

Se permitira probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los
antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la ley misma rechace
expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.

Si una cosa, segin la expresion de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la
prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.
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Dentro del derecho procesal, tenemos el principio de quien alega debera probar, con
excepciones puntuales, como en el derecho laboral o ambiental y esta es una excepcion®’
adicional a dicha regla, puesto que establece que en casos referentes a infracciones de
patentes deberd demostrar el presunto infractor que para la obtencién del producto ha
empleado un procedimiento distinto y, salvo se pruebe lo contrario, no se podra utilizar
productos idénticos sin el consentimiento del titular de derechos, quien ha obtenido la
patente mediante un procedimiento legal establecido en el propio Cédigo de Ingenios, bajo
las dos circunstancias puntuales sefialadas en el articulo a continuaciéon detallado, para
efectos del presente en caso de existir secretos industriales, como ya se ha expresado

anteriormente, se mantendra la reserva pertinente:

Atrt. 546.- Inversion de la carga de la prueba en patentes de procedimientos. - En los casos
en los que se alegue una infraccion a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para
obtener un producto, correspondera al demandado en cuestion probar que el
procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento
protegido por la patente cuya infraccién se alegue. A estos efectos se presume, salvo
prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del

titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:
1. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o,

2. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante

esfuerzos razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

ICodigo Civil, Art. 169. - Carga de la prueba. Es obligacion de la parte actora probar los hechos
que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su
contestacion.

La parte demandada no estd obligada a producir pruebas si su contestacion ha sido simple o
absolutamente negativa; pero si debera hacerlo si su contestacion contiene afirmaciones explicitas o
implicitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.

La o el juzgador ordenar4 a las partes que pongan con anticipacion suficiente a disposicion de la
contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, asi como dictar correctivos si lo hace de
manera incompleta. Cuando se trate de derechos de nifias, nifios y adolescentes, en materia de
derecho de familia y laboral, la o el juzgador lo hara de oficio en la audiencia preliminar.

En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o del obligado por alimentos recaera en la o el
demandado, conforme con lo dispuesto en la ley sobre el calculo de l1a pensién alimenticia minima.
En materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de dafio potencial o real recaerd
sobre el gestor de la actividad o la o el demandado.

También serdn admisibles otros casos de inversion de la carga de la prueba, de conformidad con la

ley.
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En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses legitimos

del demandado o denunciado en cuanto a la proteccion de sus secretos empresariales™.

(Cddigo de Ingenios, 2016, pag. 146)

Como hemos analizado a lo largo de la presente disertacion, es fundamental para el
gjercicio de la observancia que se ejecuten los procesos judiciales en materia de propiedad
intelectual, los mismos que serdn abordados a continuacion y que se desarrollan dentro del
Codigo Ingénios en el Capitulo Segundo del Titulo de la Observancia. Por esto,
inicialmente son revisan los principios generales, que hacen referencia a lo contenidos en
el COGEP, en los articulos 332 y 333 del cuerpo normativo referido, de manera que se

detalla en dichos articulos que es pertinente ese procedimiento y las reglas del mismo, asi

en el Codigo Ingenios:

Art. 547.- De las acciones judiciales.-El ejercicio de la observancia en sede judicial
prevista en el capitulo anterior se tramitara en procedimiento sumario de conformidad con

las prescripciones del Codigo Organico General de Procesos. (Cédigo de Ingenios, 2016,

pag. 146)
En el COGEDP, al regular la procedencia del procedimiento sumario:
Art. 332.- Procedencia. - Se tramitaran por el procedimiento sumario:
1. Las ordenadas por la ley. |
Art. 333.- Procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas:
1. No procede la reforma de la demanda.
2. Solo se admitira la reconvencion conexa.

3. Para contestar la demanda y la reconvencién se tendra un término de quince dias a

excepeion de la materia de nifiez y adolescencia que sera de diez dias.

4. Se desarrollara en audiencia tnica, con dos fases, la primera de saneamiento, fijacion
de los puntos en debate y conciliacion y la segunda, de prueba y alegatos. Esta audiencia

se realizara en el término maximo de treinta dias a partir de la contestacion a la demanda.

En materia de nifiez y adolescencia, la audiencia tinica se realizara en el término minimo

de diez dias y maximo de veinte dias contados a partir de la citacion.

48




En las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia tinica se realizara en el

término méaximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la citacion.

En materia tributaria, en accion especial por clausura de establecimientos, la audiencia

unica se realizard en el término maximo de cuarenta y ocho horas.

5. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de nifias, nifios
y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podra suspender la audiencia

para emitir la decision oral, conforme este Codigo.

6. Seran apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario. Las
resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo violento, despojo
judicial seran apelables solamente en efecto no suspensivo. Las sentencias que se
pronuncien dentro de los juicios en que se ventilen las controversias entre el abogado y su
cliente por el pago de honorarios, no seran susceptibles de los recursos de apelacion ni de

hecho. (COGEP, CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, 2017, pag. 80)

Es fundamental que para resguardar los derechos de las partes, legitime el actor la
calidad de titular los derechos que pretende resguardar o garantizar mediante la-accion de
observancia, para ello la autoridad judicial, una vez ha cumplido con los-requisitos
expuestos anteriormente, procederd a solicitar a la autoridad administrativa
correspondiente, o a quien corresponda®®, la informacién que permita validar o evidenciar

la informacion que se ha concretado en la demanda:

Art. 548. Verificacién de Informacion. - La autoridad judicial competente requerira a la
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, la informacion
respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad

intelectual del actor o del accionado para formar su criterio al dictar providencias

preventivas o dictar sentencia. (Ingenios, 2016, pag. 146)

Para  efectos del accionar de los recursos constantes en el
Codigo Ingenios, es preciso determinar de manera detallada la competencia para el
conocimiento de los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual, en la forma

determinada en el articulo que se cita a continuacion:

2 COGEP, Art. 71.- Colaboracién con la Funcién Judicial. La o el juzgador esta facultado para
requerir a las personas naturales o juridicas, la informacion necesaria. Las requeridas estin

obligadas a proveerla
de manera inmediata y clara haciendo uso de los medios tecnologicos mas eficientes.
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Art. 549. Competencia en materia de propiedad intelectual. - El conocimiento de los
procesos de los que trata este Capitulo (De los procesos judiciales en materia de
propiedad intelectual) corresponde a la autoridad judicial competente de conformidad con
las prescripciones del Codigo Organico General de Procesos. Serdn también competentes
para conocer estos procesos, los jueces del lugar en el que se hubiere cometido la

infraccion o donde se adviertan los efectos de la misma.

Los actos administrativos de la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos
intelectuales son susceptibles de impugnacion en la jurisdiccion contencioso
administrativa, para lo cual no serd necesario agotar la via administrativa. Las demas

acciones se tramitaran en la jurisdiccion civil o penal de conformidad con la competencia

prevista en el ordenamiento juridico.”? (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 147)

Para esto, existe la Observancia concebida de dos maneras distintas, la positiva y la
negativa. La positiva es desarrollada como se la ha concebido desde la doctrina y los
instrumentos internacionales, pudiéndosela ejecutar contra las personas quienes elijan o
infrinjan los derechos de propiedad intelectual de los titulares, para lo cual se solicitardn

medidas provisionales segin se establece en el COGEP.

Art. 550. Accion por Infraccion. - El titular de un derecho de propiedad intelectual
reconocido en el pais u otra persona legitimada al efecto podrd entablar acciones
judiciales contra cualquier persona que los infrinja. Podra, ademads, accionar contra las

personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

Art. 551. Peticion de medidas provisionales. - Se podran solicitar diligencias

preparatorias®® y providencias preventivas® de conformidad a la Norma General de

Procesos. (Cddigo de Ingenios, 2016, pag. 196)

» COGEP, Art. 9.- Competencia territorial. Por regla general serd competente, en razon del
territorio y conforme con la especializacion respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su
domicilio la persona demandada.

La persona que tenga domicilio en dos o mas lugares podra ser demandada en cualquiera de ellos.
Si se trata de cosas que dicen relacién especial a uno de sus domicilios exclusivamente, solo la o el
juzgador de este sera competente para tales casos.

La persona que no tenga domicilio fijo, podra ser demandada donde se la encuentre.

Si la demandada es una persona juridica con la que se celebré un contrato o convencién o que
intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, serd competente la o el juzgador de
cualquier lugar donde esta tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas.

0 COGEP, Art. 120.- Aplicacion. Todo proceso podra ser precedido de una diligencia preparatoria,
a peticion de parte y con la finalidad de:

1. Determinar o completar la legitimacién activa o pasiva de las partes en el futuro proceso.

2. Anticipar la practica de prueba urgente que pudiera perderse.
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Para efectos de las diligencias preparatorias, segun lo establece el COGEP en su

articulo 122, se determinan siete conjuntos de medidas preparatorias, ademds de otras de la

misma naturaleza, las cuales son detalladas a continuacion:

1)

2)

3)

4)

3)

6)
7

La exhibicién de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que se
practicard secuestro o embargo; la del testamento, cuando la o el peticionario se
considere la o el heredero, legataria o legatario o albacea; la de los libros de
comercio cuando corresponda y demas documentos pertenecientes al comerciante
individual, la sociedad, comunidad o asociacion; exhibicién de los documentos
necesarios para la rendicién de cuentas por quien se halle legalmente obligado a
rendirlas; y en general, la exhibicién de documentos en los casos previstos en este
Cadigo.

La exhibicion de los titulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por
parte de su enajenante en caso de eviccion o pretensiones similares.

El reconocimiento de un documento privado.

El nombramiento de tutora o tutor o curadora o curador para las o los incapaces
que carezcan de guardadora o guardador o en los casos de herencia yacente, bienes
de la persona ausente y de la o del deudor que se oculta.

La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema
financiero.

La inspeccidn preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse.

La recepcion de las declaraciones urgentes de las personas que, por su avanzada
edad o grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer o de quienes estén
proximos a ausentarse del pais en forma permanente o por un largo periodo.

(COGEP, CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, 2017, pag. 31)

Dentro de las providencias preventivas, como fue analizado anteriormente puede

ser dictadas por un juez, las mismas que pueden ser interrumpidas en cualquier momento

La o el juzgador que conozca la diligencia preparatoria sera también competente para conocer la

demanda principal.
3 COGEP, Art. 124.- Procedencia. Cualquier persona puede, antes de presentar su demanda y

dentro del

proceso, solicitar el secuestro o la retencion de la cosa sobre la que se litiga o se va a litigar o de los

bienes que aseguren el crédito.
El secuestro o la retencion se solicitara a la o al juzgador de primera instancia, aun cuando la causa

se halle ante la corte provincial.
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siempre y cuando se rinda una caucién suficiente®, entre ellas tenemos a la prohibicion de
enajenar bienes®, secuestro®®, retencién®® y arraigo’®, las cuales son apelables pero sin
efecto suspensivo. Sin embargo, se incorpor6 unas providencias especificas para materia
de propiedad intelectual, las cuales estan estipuladas en el articulo innumerado después del
133 que fue agregada por Disposicion Reformatoria Décima Primera, numeral 11.1 de Ley
No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 899 del 9 de diciembre del 2016. Esta
responde a los instrumentos internacionales que ya se han analizado en el subcapitulo
anterior, Es importante recalcar que se incorpord posteriormente por olvido del legislador
ecuatoriano. Estas surgiran efecto con el fin de que entre en el comercio la mercancia
nacional, internacional, inclusive la importada o también para preservar las pruebas de la
vulneracion de los derechos intelectuales de los titulares. Para ello, encontramos 3
principales que se subdividen de manera detallada entre ellas, el cese inmediato de las
actividades, el retiro de la mercancia del comercio y del secuestro o retencién de las

mismas, que para mayor detalle, se cita el articulo pertinente a continuacion:

Art. ...- Providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.- Con el fin de evitar

que se produzeca o continfie la infraccién sobre derechos de propiedad intelectual, o de

32 COGEP, Art. 128.- Interrupcién de providencias preventivas. La o el deudor podra interrumpir
las providencias preventivas previstas en los articulos precedentes, asegurando con caucion
suficiente.

3 COGEP, Art. 126.- Prohibicion de enajenar bienes inmuebles. La o el juzgador, en los casos
permitidos por la ley y a solicitud de la o del acreedor, podra prohibir la enajenacién de bienes
inmuebles de la o del deudor, para lo cual se notificara al respectivo registrador de la propiedad
quien inscribira la proh1b1c1on de enajenar sin cobrar derechos.

Mientras subsista la mscr1pc10n no podran enajenarse ni hipotecarse los inmuebles cuya
enajenacion se ha prohibido, ni imponerse sobre ellos gravamen alguno.

Para la prohibicién de enajenar bienes inmuebles, bastara que se acompafie prueba del crédito y de
que la o el deudor, al realizar la enajenacion, no tendria otros bienes saneados, suficientes para el
pago.

34 COGEP, Art. 129.- Secuestro. Podra ordenarse el secuestro de bienes y sus frutos, en los casos
en que se tema su deterioro.

La parte contra quien se¢ pida el secuestro, podra oponerse prestando, en el acto, caucion suficiente.
El secuestro de bienes inmuebles se inscribira en el registro de la propiedad. Mientras subsista el
gravamen no podra inscribirse otro, excepto la venta en remate forzoso.

35 COGEP, Art. 130.- Retencion. La retencion se verificara en las rentas, créditos o bienes que
tenga la o el deudor en poder de una o un tercero.

Ordenada la retencion, bastara que se notifique a la persona en cuyo poder estén las rentas, créditos
o bienes que se retengan, para que no se los entregue sin orden judicial. Esta orden podra
impugnarse en el término de tres dias.

3% COGEP, Art. 131.- Arraigo. La o el acreedor que tema que la o el deudor se ausente para eludir
el cumplimiento de una obligacion, puede solicitar el arraigo, siempre y cuando demuestre la
existencia del crédito, que la o el deudor es extranjero y que no tiene bienes raices suficientes en el

pais.
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evitar que las mercancias ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancias
importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infraccion, el juez de lo civil a peticién de parte y previo informe favorable de la
autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, podra disponer la adopcién de

las siguientes providencias preventivas:

a. Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infraccion, que
comprendera:

1. La suspension de la actividad infractora o la prohibicion al infractor
de reanudarla, o ambas;

2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedira
necesariamente cuando las mercancias infractoras o ejemplares ilicitos
constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;

3. El retiro del comercio de las mercancias, ejemplares ilicitos u objetos
infractores y su deposito judicial.

b. La suspension de la actividad de utilizacion, explotacién, venta, oferta en
venta, importacion o exportacién, reproduccion, puesta a disposicion,
comunicacion o distribucion, segiin proceda; v,

c. El secuestro o la retencion; el mismo que podra ordenarse sobre bienes
que aseguren el pago de la indemnizacion, sobre los productos o
mercancias que violen derechos de propiedad intelectual, asi como sobre
los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infraccion y
sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproduccion o

comunicacion.

Ia demanda principal para este tipo de acciones, se iniciaran ante el juez Civil
competente mediante procedimiento sumario, de acuerdo a las disposiciones de este

Cédigo. (COGEP, CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, 2017, pag. 133)

Una vez analizados los procedimientos aplicables en sede administrativa bajo
autoridad jurisdiccional, se puede analizar las aplicables en sede administrativa, las cuales
se desarrollan en el capitulo tercero. De conformidad con la norma pertinente el titular de
un derecho protegido o un tercero legitimado con un poder especial pertinente, podra
iniciar acciones administrativas contra cualquier persona que vulnere sus derechos al igual
que contra aquellos que manifiesten la inminencia de la infraccion, segin lo determina el

articulo 554 (Cédigo de Ingenios, 2016, pag. 147), sin embargo las acciones penales
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procederan conforme la legislacion pertinente. En cuanto a las Diligencia preparatorias se

refiere en su articulo 555 que establece:

Previo a iniciar un procedimiento de observancia ante la autoridad nacional competente
en materia de derechos intelectuales, cualquier persona podra solicitar ante dicha

autoridad la adopcién de cualquiera de las diligencias preparatorias previstas en la norma

general de procesos. (Cdodigo de Ingenios, 2016, pag. 148)

Respecto a los peritos dentro de los procesos administrativos para el procedimiento
dentro del ejercicio de la observancia conforme el Cédigo Orgéanico de la Funcién Judicial
los peritos deberan ser nombrados de los inscritos de la némina, la cual es proporcionada
por el Consejo de la Judicatura y que, por la materia, es posible que no exista un
profesional con la especialidad necesaria por lo que la autoridad estard facultada a nombrar
a un profesional que cuente con la experticia suficiente. La observancia serd conocida
por la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual que es el IEPI
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; estas podrin ser realizas de oficio o a
peticion de parte, de manera que se inspeccionard, monitoreard y de ser necesaria se
sancionard para que no se configure la vulneracion de los derechos del titular. (Cédigo de
Ingenios, 2016, pag. 148). En concordancia y para la observancia se debera acoger a lo

establecido en el articulo 30 del reglamento del Cédigo Ingenios:

Art. 30.- De la Administracién de las Sociedades de Gestion. - Para el ejercicio de las
acciones de observancia establecidas en el Codigo, las sociedades de gestion colectiva

deberan aportar al proceso lo siguiente:

a) Copia de sus estatutos y de la autorizacion para actuar como entidad de gestion,
b) Mandatos conferidos a su favor por los socios; y,

¢) Los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u

organizaciones extranjeras, efectivamente (Reglamento, 2017, pag. 8)

Para efecto de las medidas y el gjercicio de la observancia seglin lo establecido en

el articulo 560 del Cédigo Ingenios, la autoridad podra ordenar una o varias de las medidas
detalladas a continuacion:

1. Inspeccién;’” 383

37 Codigo Ingenios, Art. 562. De las inspecciones. - Las inspecciones se realizaran para comprobar
la presunta infraccion de los derechos de propiedad intelectual.
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2. Requerimiento de informacion incluyendo la facultad de ordenar la presentacion de
documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesion del presunto

infractor;*
3. Sancidn de la infraccion de los derechos de propiedad intelectual; y,

4. Las demas providencias preventivas previstas en la norma general de procesos.

(Cédigo de Ingenios, 2016, pag. 149).

Para garantizar el derecho de todas las partes vinculadas el actor podra verse
exigido por parte de la autoridad competente a rendir fianza o garantia suficiente para
resguardar al demandado y evitar abusos. La garantia o fianza debera ser proporcional al
impacto econémico, comercial y social que puede generar la medida para dichos efectos,
estas tendran el caracter de reservadas y deberan ser calificadas en cuarenta y ocho horas
posterior a haber sido ingresadas. La autoridad pertinente ordenara las medidas una vez
avocado conocimiento de la accidn, sin embargo, para ello el accionante debid haber
acreditado la legitimacion para actuar, los elementos bajo los cuales se determine la

existencia del derecho infringido, las mismas que deberdn ser acompafiadas por pruebas

Al momento de la diligencia, se notificara al presunto infractor el acto administrativo mediante el
cual se ordena la practica de la diligencia y, si fuese aplicable la solicitud de la parte afectada,
como requisito para su validez y ejecucion.

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales debera solicitar al juez la
autorizacion e intervencion para que el, o los servidores de la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales, efectiien allanamientos que podran incluir la ruptura de
seguridades.

La autorizacion sefialada en el parrafo anterior debera ser conferida por el juez competente de la
jurisdiccion en la cual se vayan a realizar las acciones indicadas en el inciso anterior, aun cuando
no sea del domicilio del investigado o denunciado, dentro del término de 24 horas.

¥ COGEP, Art. 228. Inspeccion judicial. La o el juzgador cuando lo considere conveniente o
necesario para la verificacion o esclarecimiento del hecho o materia del proceso, podra de oficio o
a peticion de parte, examinar directamente lugares, cosas o documentos.

3 Art. 564. Peritos en la prictica de inspecciones. - Para la practica de las inspecciones, se podra
ordenar la concurrencia de peritos y, en tal caso, su dictamen constara en el acta correspondiente si
pudiere ser emitido en la misma diligencia o en el informe escrito que presente en el plazo que le
sea otorgado para el efecto. El informe pericial podra servir para la ejecucion de las medidas
cautelares.

La autoridad administrativa, de oficio o a peticién de parte, podra ordenar que el perito concurra a
una audiencia para que informe oralmente sobre las cuestiones técnicas que le hayan solicitado
previamente por escrito la misma autoridad o cualquiera de las partes.

4 Art. 567. Requerimiento de informaci6n. - Cuando se presuma la infraccion de derechos de
propiedad intelectual o la inminencia de dicha infraccion, la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales podra requerir que se le proporcione cualquier informacion que
permita establecer la existencia o no de tal infraccion o su inminencia.

La informacion debera ser entregada dentro del término de quince dias desde la fecha de la
notificacion. La falta de contestacion al requerimiento de informacion se tendrd como un indicio en
contra del presunto infractor.

55




suficientes que permitan presumir razonablemente la vulneracién de un derecho por medio

del cometimiento de una infraccion.

En concordancia con las medidas establecidas mediante el articulo 560 y

atendiendo a la naturaleza que tenga la infraccion como medida cautelar se podra solicitar:

1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion;

2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infraccion,
incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, asi como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la

presunta infraccion;

3. La suspensién de la comunicacion publica del contenido protegido en medios digitales,

ordenada al infractor o intermediario;

4. La suspension de los servicios del portal web por una presunta vulneracioén a derechos de

propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario;
5. La suspension de la importacion o de la exportacién de los productos, materiales o medios

referidos en el numeral anterior, que se notificard inmediatamente a la autoridad de

aduanas;

6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para
evitar la continuacién o repeticion de la presunta infraccion; y,

7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se
podra solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la
infraccién, ponderando los legitimos intereses del titular del derecho de propiedad

intelectual y los del presunto infractor. Esta medida serd aplicable si no se afecta intereses

de terceros. (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 150)

Las medidas cautelares referidas anteriormente, cuando supongan la aprehension de
productos, utilizara a los depositarios de la funcion judicial de aquellos constantes en el
Consejo de la Judicatura. El depositario deberd trasladar los bienes a los lugares que se
determinen, de manera que sera el responsable de aquellos bienes, estos gastos serdn
imputados al accionante, tanto por movilizacion como por conservacion, custodia
exhibicion y administracion de los bienes, estos costos podran devolverse como
indemnizacion al accionante en caso que el proceso administrativo sea a su favor. Para

determinar la aplicacion de las medidas cautelares nos debemos remitir al articulo 566, el

cual establece que:
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Art. 566. Aplicacion de las medidas cautelares. - Las medidas cautelares se aplicaran
sobre los productos resultantes de la presunta infraccion y los materiales o medios que

sirvieran principalmente para cometerla.

De tratarse de una presunta infraccion a derechos de autor o derechos conexos, las
medidas cautelares no se aplicaran respecto del ¢jemplar adquirido de buena fe y para el

exclusivo uso personal.

La autoridad administrativa podra realizar cualquier accion necesaria para la aplicacion
de las medidas cautelares, las cuales tendrin caracter provisional, y estardn sujetas a
modificacién, revocacién o confirmacion conforme se dispone en el articulo 568

(Ingenios, 2016).

En ejercicio del derecho a la defensa, derecho constitucionalmente consagrado, el
presunto infractor estard facultado a presentar argumentos de defensa y descargo de ser
procedente y necesario, lo cual se realizara en audiencia dentro de un tiempo no mayor de
quince dias, que serdn contabilizados desde la notificacion del acto administrativo que
ordene la medida, la audiencia dependera del criterio de la autoridad en funcién a los
elementos de conviccion que estén en su conocimiento dentro del proceso, de manera que
debera expedir motivadamente*! una resolucién posterior a haberse vencido el termino de

prueba o se haya realizado la audiencia.

En caso de determinarse la infraccion de los derechos del accionante, se sancionara
segun corresponda, con la clausura del establecimiento de tres a cinco dias o con una multa
de entre uno coma cinco salarios basicos unificados hasta ciento cuarenta y dos salarios
basicos unificados, eso quiere decir que hoy, en el 2018 seria entre USD. 595,00
(quinientos noventa y cinco dolares de los Estados Unidos de Norte América) hasta USD.
54.812,00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos doce ddlares de los Estados Unidos de
Norte América), dependiendo de la naturaleza de la infraccion y los criterios recogidos en

el reglamento, dentro de la misma disposicion, se podran adoptar las medidas referidas

4 ERJAFE, Art. 122.- Motivacién. 1. La motivacién de los actos que pongan fin a los
procedimientos se realizard de conformidad con lo que dispone la Constitucion, la ley y la
normativa aplicable. La falta de motivacion, entendida ésta como la enunciacion de las normas y de
los hechos particulares, asi como la relacion coherente entre éstas y aquellos, produce la nulidad
absoluta del acto administrativo o resolucién. El acto deberd ajustarse a lo dispuesto en el
Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administracién Phblica.
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anteriormente, o confirmar las ordenadas de manera temporal. La resolucion en adicional

debera contener las mercancias o productos que hubiesen sido retiradas del comercio.*?

Una posibilidad es que se revoquen las medidas por ser injustificadas, para lo cual
la autoridad y la persona afectada se deberdn remitir a lo establecido en el articulo 570 del
Cédigo Ingenios, mismo que determina que se dejara sin efectos las medidas y sera sujeto

al pago de dafios y perjuicios:

Art. 570. Indemnizacién de dafios y perjuicios® por revocatoria de medidas cautelares.-
En los casos en que las medidas cautelares sean revocadas o queden sin efecto por causa
imputable al solicitante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no
hubo infraceion o inminencia de infraccion de un derecho de propiedad intelectual, la
parte contra la cual se inicié el proceso administrativo podra demandar al actor, el pago

de la indemnizacion de dafios y perjuicios asi como de las costas procesales.

Las medidas cautelares dictadas por la autoridad administrativa no caducaran, por la falta

de interposicién de un proceso en sede judicial. (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 152)

Sin embargo, existe una disposicion especial respecto al Estado, la cual es descrita
detalladamente en el articulo a continuacion citado en el que se establece que la autoridad

podra limitar la compensacion y clarificaciones respecto a la utilizacion:

Art. 571.- Compensacion por infraccién de derechos de propiedad intelectual. - En el caso
de utilizacion de derechos de propiedad intelectual, sin autorizacion del titular, por parte
del Estado o de un tercero autorizado por el Estado, la autoridad judicial competente o la
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, podra restringir las
acciones o recursos contra tal utilizacion, al pago de una compensacion, cuyo monto sera

fijado por el 6rgano que adoptd la medida.

Las personas naturales o juridicas de derecho privado, sélo podrin beneficiarse de esta

excepcion cuando la utilizacion haya sido realizada en funcion de una relacion de

42 ERJAFE, 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 ejecucion de actuaciones ordenadas en actos
administrativos no notificados constituira, para efectos de la responsabilidad de los funcionarios
publicos, vias de hecho.

# Cédigo Civil, Articulo 1572. La indemnizacién de perjuicios comprende el dafio emergente y el
lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligacion, o de haberse cumplido
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.

58




cualquier tipo con el Estado o cualquiera de sus instituciones. (Codigo de Ingenios,

2016, pag. 152)

La autoridad estara facultada a sancionar, segin se describe en el articulo 569, en
caso que se obstaculice sin justificacion el cumplimiento de los actos, medidas o
inspecciones determinadas en las resoluciones o de no brindar la informacion solicitada
dentro de los tiempos determinados. En ejercicio de la observancia y para precautelar el
derecho de los titulares, todo evento publico de obras o presentaciones protegidas por
derechos de autor deberan ser autorizas salvo casos en concreto definidos en el articulo 573
del Cédigo Ingenios*. Para los casos de incumplimiento de las resoluciones, la autoridad

mediante solicitud podra apoyarse en la policia nacional.

A continuacién analizaremos las medidas de frontera la cual se desarrolla dentro del
apartado segundo del capitulo en cuestién analizado, en referencia y como se ha
desarrollado anteriormente en el capitulo de los organismos internacionales, en el cual de
existir presupuestos o evidencia suficiente que demuestre que una importacién o
exportacion de mercancia pueda vulnerar los derechos del titular de una marca o derechos-
de autor, podra solicitar a aduanas, se suspenda la operacion, para lo cual “Una vez

interpuesta la solicitud de medidas en frontera®, la autoridad competente en materia

# Art. 573.- El organizador de un especticulo publico donde se vaya a realizar comunicacién
plblica de obras o prestaciones protegidas por Derecho de Autor, deberd obtener la autorizacion o
licencia por parte de los titulares de derechos o sus representantes.

Conforme el reglamento correspondiente, para el otorgamiento de tal autorizacién o licencia las
partes deberan realizar un intercambio de informacion, en especial a lo relativo a las posibles obras
comunicadas, con el fin de determinar la administracion y vigencia de los derechos.

No sera necesaria la autorizacion para eventos cuando:

1. La comunicacion piblica de obras no sea significativa en relacién al nimero de asistentes, valor
de entrada, gastos de organizacién, valor fijado con los intérpretes y ejecutantes o cualquier
informacion de la que se pueda determinar con claridad el tamaifio del evento;

2. El titular sea el organizador del evento y se interpreten solamente obras cuyos derechos le
pertenezcan,; y,

3. Cuando el titular no sea socio de ninguna sociedad de gestion de derechos de autor.

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, podra realizar las
diligencias preparatorias establecidas en el Cédigo Orgénico General de Procesos, en lo que fuere
aplicable, para verificar:

1. La transparencia y veracidad de la informacién presentada por el organizador, el titular de
derechos o representante; y,

2. La existencia de la autorizacién por parte del titular de los derechos o representante.

4 Cédigo de Ingenios, Art. 576. Del procedimiento. - Las acciones de medidas en frontera se
presentaran ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo
al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y demas normas que disponga el reglamento
correspondiente.
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aduanera debera suspender la operacion de importacion o exportacion de los productos en
cuestion, hasta que la autoridad nacional competente®® en materia de derechos intelectuales
resuelva el pedido.” (Cédigo de Ingenios, 2016, pag. 153), estas operaciones no procederdn
solamente a peticion de parte, debido a que la autoridad, de conocer dichos hechos que
puedan vulnerar los derechos del titular, podra suspender la operacion de exportacion o

importacién de oficio®’.

Art. 579.- Inspeccién de mercaderia. - A efectos de fundamentar sus reclamaciones, el
titular del derecho de propiedad inteléctual podra solicitar directamente a la autoridad
nacional competente en materia aduanera, que le permita inspeccionar las mercaderias
que van a ser importadas o exportadas, sin perjuicio de que tome las medidas que sean

necesarias para la proteccién de la informacién confidencial. (Cédigo de Ingenios,

2016, pag. 154)

Segun ya se ha desarrollado, las medidas de frontera solo se podrin dar paso

cuando existan evidencias suficientes que permitan relaciona a una presunta comision de

“6COPCI, Art. 176. Medidas preventivas. - Cuando se presuma la comisién de un delito contra la
administraciéon aduanera, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a fin de asegurar el
cumplimiento de formalidades u obligaciones aduaneras, podra disponer las medidas preventivas y
transitorias de inmovilizacién y retencion provisional de mercancias, respectivamente. En esta
materia, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tendré las mismas atribuciones que la Policia
Nacional respecto de los objetos e instrumentos del delito, en lo que respecta a la cadena de
custodia.

La inmovilizacion es el acto mediante el cual la servidora o el servidor a cargo de la direccion
distrital dispone que las mercancias permanezcan en la zona primaria u otro lugar determinado,
bajo custodia y responsabilidad del representante legal del depésito temporal o de quien designe la
autoridad aduanera, respectivamente, y podra disponer la inspeccién de las mismas. La
inmovilizaciéon no podra durar més de tres dias hébiles, vencido este plazo se debera continuar con
el tramite respectivo. _

La retencién provisional consiste en la toma de posesion forzosa de la mercancia en la zona
secundaria y su traslado hacia las bodegas aduaneras, u otro lugar designado para el efecto por la
autoridad aduanera, mientras se determine la situacion legal de la mercancia. La retencion no podra
durar mas de tres dias habiles, vencido este plazo se debera continuar con el tramite respectivo.

En cualquier momento, y siempre que no signifique riesgo para la carga ni exista presuncion
fundada de participacion del transportista en la infraccion que se investiga, la servidora o el
servidor a cargo de la direccidn distrital podra disponer que las mercancias sean extraidas de las
unidades de carga que las contienen, a fin de que éstas tltimas puedan ser devueltas al transportista
o a su propietario. La Directora o el Director General regulara el procedimiento para la aplicacion
de estas medidas.

47 COPCI, Art. 45.- Responsabilidad. - Los operadores y el administrador de la Zona Especial de
Desarrollo Econémico serdn solidariamente responsables respecto al ingreso, tenencia,
mantenimiento y destino final de toda mercancia introducida o procesada en las zonas autorizadas,
y responderan legalmente por el uso y destino adecuado de las mismas. La responsabilidad
solidaria establecida opera sobre las obligaciones tributarias aduaneras incumplidas, y sobre las
sanciones pecuniarias que se impongan por infracciones cometidas, reconocidas en este Codigo y

en su Reglamento de aplicacion.

60




una infraccion. La autoridad previo la solicitud o anélisis de las evidencias, solicitard una
fianza o garantia con el fin de resguardar los derechos de todas las partes, teniendo en
cuenta que las medidas de frontera no se podran solicitar en exportaciones o importaciones
que no tengan escala comercial y no representen un impacto en el comercio, la duracion
de las medidas de frontera seran de diez dias desde su notificacion, siempre y cuando el

solicitante no haya iniciado la accién principal o la autoridad lo hubiera extendido.

Finalmente se analiza el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual en
Internet, donde los propietarios de las marcas y otros derechos de esta indole, en ejercicio
de la observancia quisieran sacar provecho de un derecho el cual no es titular, en el sentido
que “a) haya sido idéntico o similar con una marca u otro derecho de propiedad intelectual
reconocido en el pafs; o, b) sea capaz de causar dilucién con una marca notoriamente
conocida en el pais” (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 155), podra iniciar una accién de
tutela administrativa; de igual forma podré hacerlo la persona natural, identificada por su
nombre o seudénimo, cuando se atribuya una obra o bien inmaterial que no le pertenece,

salvo que acredite consentimiento del titular o heredero.

Dentro de la determinacion pertinente se debera considerar si lo actuado fue de
mala fe, para lo cual la autoridad debe tomar en consideracion los siguientes factores,

mismos que se establecen en el articulo 585 del Codigo Ingenios™®:

1. La intencién de quién registrd el dominio de desviar a los consumidores del titular de la
marca a un sitio accesible bajo el nombre de dominio, lo cual podria perjudicar la buena
reputacién de la marca, ya sea con fines comerciales o con la intencién de opacar o
menospreciar a la marca; o, con el fin de aprovecharse de otro derecho de propiedad
intelectual reconocido en el pais o la imagen de un tercero;

2. La oferta de quién registr6 el dominio de arrendar, transferir, vender, o ceder el nombre de
dominio al titular de la marca o a la persona natural cuyo nombre o seudénimo sea
identificado por el sector pertinente del piblico, a cambio de un beneficio econémico o
material, sin haber utilizado, o haber tenido la intencién de usar el nombre de dominio para
ofertar de buena fe sus productos o servicios, o que su conducta indique dicha intencion; y,

3. El haber proporcionado material e informacion de contacto falsa o engafiosa al solicitar el

registro del nombre de dominio, o que su conducta indique dicha intencion. (Codigo de

Ingenios, 2016, pag. 155)

48 Cédigo Civil, Art. 722.- La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la
presuncion contraria. En todos los demas la mala fe debera probarse.
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Finalmente, para concluir el analisis realizado en base a la observancia, se deberdn
tomar en cuenta los factores para el uso legitimo del nombre del dominio, para lo cual la
autoridad pertinente se debera regir a los siguientes factores, mismos que son descritos en

el articulo 586 del Codigo Ingenios:

1. “1. Si quién registré el nombre de dominio posee un derecho de marca u otro derecho de
propiedad intelectual incluido en el nombre de dominio;

2. Si el nombre de dominio consiste en el nombre comercial, razén social, nombre o
seuddnimo de quién registro el dominio; y,

3. El uso previo por parte de quién registrd el nombre de dominio en relacion con la oferta de
buena fe de los productos o servicios que ofrece o con propdsitos de identificaciéon o de

informacion y no sea capaz de inducir al piblico a error sobre la procedencia de los

mismos.” (Cddigo de Ingenios, 2016, pag. 156)

2.6 Precedentes jurisprudenciales de la utilizacion de la observancia como garantia de
los derechos de autor.

Con el pasar de los afios, a pesar de tener varias leyes sobre la correcta aplicacion
de los derechos de autor y en especial de la no vulneracion de sus obras, en varios paises se
han encontrado jurisprudencias en las que se puede observar como la observancia es una de
las situaciones mas estudiadas debido a su falta o incorrecta aplicacion. A continuacion,
varias de las jurisprudencias mas importantes para la OMPI en materia de marcas, patentes,

competencia desleal y derechos de autor.

La observancia del derecho de marcas en la jurisprudencia.

e El derecho de impugnar la resolucion acerca de la confusion y la sentencia de 31 de
agosto de 2000 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito (Ciudad de México). Caso Reebok.

Es dificil imaginarse un escenario real en el que alguien en su sano juicio
cuestionara el derecho del duefio de una marca registrada a impugnar la decision dictada en
primera instancia, en virtud de la cual, se resuelve que no existe semejanza en grado de
confusion, particularmente en circunstancias en que la resolucién combatida es dictada con
simplismo, a la ligera, y sin explicaciones convincentes que apoyen su sentido; pues bien,
idéntico derecho le asistiria al actor en una situacion en que la resolucion a combatir fuese

en apariencia un texto explicito, claro, fundado y motivado, en circunstancias en que el
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actor estimase que el asunto debia ser revisado en una instancia posterior genéricamente

llamada apelacién en las practicas comparadas. (Ortiz, 2011)

No pareceria que existe una base legal para cuestionar el derecho anteriormente
establecido y razones procesales del derecho dentro de cualquier nacion que no fuese
suficiente para apoyar el derecho a impugnar una resolucién, materia de confusién, por
parte de la victima, segin el derecho internacional especificamente los ADPIC, se entiende
que la observancia complementaria entre derechos internos y externos deja mucho que
desear y abre brechas .sobre confusiones en materias sumamente claras en la ley de
propiedad intelectual, en ese caso porque no se aplico el art 41 sobre la observancia de los

derechos de propiedad intelectual; la ley especifica que:

Articulo 41: 1. Los Miembros se aseguraran de que en su legislacion nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo
previsto en la presente parte que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo, con inclusion de recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que
constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones. Estos procedimientos se
aplicaran de forma que se evite la creacion de obstéculos al comercio legitimo, y deberan

prever salvaguardias contra su abuso; (OMPI, 1994, pags. 361,362)

podemos decir que no fue eficaz la aplicacion de la ley lo que se vuelve una
observancia negativa para el actor de esta jurisprudencia volviendo un precedente dentro

del error de esta jurisprudencia.(Ortiz, 2011)

e La observancia de los derechos marcarios y la introduccién de mercancia
portadora de la marca proveniente del extranjero. El caso AMERICAN COLT.
Bolivia. La sentencia de la Sala Penal de la R. Corte Superior del Distrito
Judicial de Oruro (segunda instancia), revocada por la sentencia del 7 de
noviembre de 2000 de la Sala Penal Primera de la Excma. Corte Suprema de

Justicia de la Nacién (tercera y tltima instancia). Bolivia.*

Los derechos marcarios pueden verse infringidos por distintas conductas.
Encabezan esas manifestaciones, la aplicacion de la marca en el producto sin el

consentimiento del titular del registro, por un lado, y la venta de la mercancia a la que se ha

4 Bolivia. 200011-sala. Penal-1-613 falsificacion y aplicacion indebida de marcas, contraseiias y
otros. American colt suit 2000 s.r.1. ¢/ Miguelina Vasquez Garcia. Distrito: Oruro. Sentencia.
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aplicado la marca registrada sin consentimiento del titular de la marca registrada, por el
otro. En este ultimo caso, puede ocurrir que la marca haya sido aplicada al producto en un
tercer pais, en el que no se incurri6 en infraccion de la marca por haberse aplicado el signo
con el consentimiento de quien es titular de la marca en ese tercer pais, en donde la
aplicacién de la marca estd dentro de la legalidad. En estas circunstancias, la mercancia
puede, incluso, venderse en ese tercer pais sin usurpar los derechos del titular de la marca
en ese tercer pais. Sin embargo, cuando el producto portador de la marca, en estas
circunstancias, es exportado a otro pais en donde la marca estd registrada en nombre de
otra empresa, la introduccién y comercializacion de la mercancia portadora de la marca,
como regla general, constituye un acto de infraccién. Esto, en un contexto como el del caso
AMERICAN COLT que involucraba la reclamacién del titular boliviano por la circulacion

de la mercancia portadora de la marca proveniente de Chile. (Ortiz, 2011)

Uno de los errores en cuanto a las normas que rigen la observancia en este caso es
la aplicacion eficaz de la misma dejando a un lado los derechos derivados de un registro
marcario en un determinado pais, en el que injustificadamente se comenzé a comercializar
sin autorizacion del duefio de la marca ya que la mercancia tenia una marca extranjera que
no tenia permiso para comercializarse en dicho pais, ¢l fallo de tercera instancia recoge los
puntos mas importantes de este caso y los mismos buscan esclarecer especificamente qué
significa dentro de la comercializacion de una marca la correcta aplicacién de observancia

en la ley marcaria.

FALLO TERCERA INSTANCIA: Que del examen de los antecedentes del proceso, se
puede advertir que la Corte ad quem, ha cometido error de derecho debidamente
comprobado, al condenar a la procesada incorrectamente, sin 79 MARCAS la existencia de
prueba alguna, en consideracion a que el hecho por el que se la juzga supuestamente,
previsto en los arts. 193, 235 y 236 del Cod. Pen., no se adectia a ninguna de las
tipificaciones imputadas, pues estd demostrado que Miguelina Visquez Garcia adquirio
legalmente los pantalones American Colt de la empresa Serené Hnos. de Chile, la que estd
autorizada por la matriz de dicha marca para producir y comercializar. El querellante que
representa a otra industria peruana similar, que seguramente también tiene autorizacion
para el uso y explotacién de dicha marca, impropiamente demando a la procesada, pues ella
no fabricd los pantalones, no falsificé ninguna marca, no cometio fraude procesal ni engafio

a persona alguna, en restimen no cometio ningun delito. (Ortiz, 2011)
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La correcta observancia de algunos precedentes en esta materia y la ley marcaria
permitieron que se determine que a pesar de no tener autorizacion para comercializar por
parte de la marca, salia a la luz algo mucho més importante que fue la no produccién de los
articulos comercializados sino mas bien que la mercancia en su totalidad fue comprada de
forma legal a su creador lo que implica que no existia produccion, es asi que el fallo llega a

determinar que no existe un delito marcario dentro del presente caso.

La observancia dentro de criterios sobre Patentes.
e El caracter constitutivo del Derecho de patente. Criterio del Tribunal de Justicia

‘de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-1P-2008.

La tesis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que mds adelante se
reproduce, distingue el derecho a explotar una invencion por parte de su creador, del
derecho exclusivo a explotar la invencion. El ejercicio de la primera prerrogativa no
requiere de un titulo ni de autorizaciéon por parte de la autoridad. En cambio, el ejercicio
del derecho a explotar la invencion con caracter exclusivo estd condicionado a la previa
obtencion del titulo llamado patente, sin el cual no existen derechos exclusivos. De ello se
sigue, que en toda situacion que involucre la observancia de un derecho de patente,
requisito sine qua non para explorar la viabilidad de un pleito en contra del presunto
usurpador, es precisamente la existencia de una patente valida durante el tiempo en que se
realizaron los actos prohibidos por el Derecho de patentes, mismos que estan reservados al
duefio de la patente o quien goce la autorizacion necesaria para realizar la explotacion de la
patente en cualquiera de las manifestaciones previstas en la normatividad aplicable, que en
el Derecho Internacional contemporaneo esta representada por las conductas a que alude el

articulo 28, 1. a) y b) del Acuerdo sobre los ADPIC (Ortiz, 2011).

Es asi que se ejemplifica que el inventor de un producto goza de pleno derecho de
utilizaciéon y explotacion del mismo sin necesidad de formalidad alguna y en plena

observancia de sus derechos como inventor exclusivo del mismo.

e El examen sobre la patentabilidad de un invento no es garantia de su validez.
Sentencia de 6 de octubre de 1933 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia. México.
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Esta tesis confirma que el hecho de que la patentabilidad de una invencién sea
objeto de un examen previo de novedad, no constituye garantia respecto de la validez de la
patente en lo que hace al tema de la novedad. Ello se pone de manifiesto en los litigios
sobre infraccion de patente, en que la novedad de la patente es comtinmente atacada por el
presunto usurpador. Esta tesis corrobora, de modo indirecto, esta posibilidad para el

demandado por infraccién de patente (Ortiz, 2011)

Bajo la observancia de la LEY DE 1903 y al art 127 de la ley de Patentes de
Invencién de 1928 toda patente conservara la fuerza y validez que les concedieron, pero
quedando sujetas en todo lo demas, en esta jurisprudencia especificamente podemos
reconocer que al realizar un correcto examen de observancia de las leyes que permitan
esclarecer las mismas, se puede llegar a reconocer ¢6mo la garantia de validez no se
conforma en patentabilidad de un objeto nuevo debe siempre cumplir con procedimientos

que busquen la correcta seguridad de todos sus actores.

La observancia en materia de derechos de autor.
e Propiedad intelectual y relacion de trabajo. Sentencia del 30 de septiembre de

2002. Tribunal Segundo. Civil Seccion II. Costa Rica.299

La problematica de la autoria y titularidad de los resultados de un trabajo
desarrollado por el empleado es discutida en esta sentencia en la que el empleado reclama
una remuneracion por la transmision en el extranjero de una obra audiovisual de la que se
dice autor. El demandante no discute la remuneracion a la que tiene derecho en Costa Rica,
pero asegura (ue esa remuneracion no incluia las transmisiones en el extranjero, y por esa
razon exige las prestaciones a las que se refiere la demanda en ejercicio, lo mismo de

derechos econdémicos que morales. (Ortiz, 2011)

En esta sentencia especificamente, se puede reconocer la correcta aplicacion de
observancia en materia patrimonial, la peticion de una remuneracion dentro de un pais en

el que se observard la ley interna de la mano de las leyes de derecho de autor que versen

sobre lo econdmico.

El Tribunal que conoce del negocio resuelve bajo la observancia de la ley que el
demandante no tiene derecho a las prestaciones reclamadas precisamente por no ser el
titular de la obra audiovisual en la que dicho demandante participé en su calidad de

empleado, conjuntamente con otros empleados de la empresa titular de los derechos:
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XIII. El reclamo de los actores esta dirigido al cobro de los derechos de autor, tanto
patrimoniales como morales, asi como al derecho de imagen que reclama concretamente el
sefior Lopez Gutiérrez, por la difusion del programa Aguadulce a nivel internacional, sin
contar la demandada con autorizacién para permitir que terceras personas lo transmitieran a
ese nivel, pues solamente estaba autorizada su difusion para el ambito nacional. El cobro de
los citados derechos es, en sintesis, el objeto del presente debate y la causa, como se expreso,
la difusion internacional del programa sin autorizacién para ello (...). 299 Costa Rica.
Propiedad intelectual y relacién de trabajo. Sentencia del 30 de septiembre de 2002. Tribunal
Segundo. Civil Seccién II. Sentencia: 00376 Expediente: 00-000675-0180-CI Fecha:
30/09/2002 Hora: 2:50 PM Emitido por: Tribunal Segundo Civil Seccién II. Tipo de
Extracto: Voto de mayoria. Rama derecho: Derecho Civil. Redactor del Texto de Origen:
Castro Carvajal Alvaro. Véase http://www.poder-judicial.go.cr/ 357 DERECHO DE
AUTOR Quedé probado ademds que él laboraba para el departamento de produccién de
T.V.T. Producciones de Centroamérica S. A.” (Ortiz, 2011)

Si se considera como titular de la obra audiovisual al productor y, en este caso tal
funcion la tenfa un departamento de la empresa T.V.T. Producciones, en la que el sefior
Lépez Gutiérrez era un asalariado, se debe concluir, necesariamente, en que la obra
Aguadulce era parte de su trabajo en dicho departamento y por lo tanto no tendria derecho

a reclamar derechos patrimoniales. (Ortiz, 2011)

Noétese que el motivo principal y tinico de este reclamo es la difusion del programa
a nivel internacional. El solo hecho de transmitir esa obra, si es que puede llamarse de esa
manera, en el 4mbito internacional, no convierte al sefior Lopez en autor de ella y por ende
con derecho a reclamar derechos patrimoniales y morales, pues de ser en efecto su autor,

tanto tendria derecho a reclamar tales derechos a nivel interno, como a nivel internacional.
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CAPITULO III: LA OBSERVANCIA NEGATIVA

3.1 Legislacion Ecuatoriana
El presenta capitulo, es complicado de desarrollar por la poca informacion que ha
sido proveido por el legislador y organismos pertinentes en el desarrollo de la normativa
referente, sin embargo, debemos remitirnos a la seccion tercera del capitulo segundo del
titulo de la observancia del Codigo de Ingenios, dentro del cual se desarrolla lo a
continuacion establecido. En primer lugar, debemos partir de la definicioén la cual se la

desarrolla en el Cédigo de Ingenios en el articulo 541, que determina:

Art. 541. De la Observancia Negativa. - El juez competente y la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales, a peticion de parte, ejercera funciones
de inspeccién, monitoreo y sancién para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los
derechos de propiedad intelectual, asi como garantizar la licitud de actos respecto a los
derechos de propiedad intelectual de terceros y el ejercicio efectivo y pleno de las

limitaciones y excepciones de estos derechos.

Sin perjuicio de lo descrito en el parrafo anterior, el juez competente y la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales podra de oficio o a peticion de
parte y en ejercicio de la observancia negativa garantizar la proteccion efectiva de los

derechos fundamentales y la difusién del conocimiento.

En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciacion o el resultado de la
accion principal, en aplicacion del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se
podra ordenar el levantamiento o la suspension de medidas cautelares. (Codigo de

Ingenios, 2016, pag. 145)

De manera mds detallada, en ejercicio de la aplicacién de la observancia negativa,
se encuentra la posibilidad, segin lo denomina el articulo, de una utilizacion licita del
derecho, la misma que se ve desarrollada en el articulo 589 del Cddigo de Ingenios, que
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establece que una persona podra conocer la licitud de determinados actos, actuales o

futuros previo visto bueno de la autoridad:

Art. 589. Utilizacién licita. - Cualquier persona podra entablar ante la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales, una accién para conocer sobre la licitud
de sus actos, previos, actuales o futuros. Esta accion sera interpuesta respecto de los

derechos de propiedad intelectual de un tercero, con excepcion de los signos distintivos.

A los efectos del inciso anterior, esta accién podra ser iniciada sin perjuicio de que el
accionante haya recibido o no apercibimiento por parte del titular del derecho o de un

tercero, respecto de una supuesta violacién a un derecho de propiedad intelectual.

(Cddigo de Ingenios, 2016, pag. 156)

Un punto fundamental dentro del ejercicio de la observancia negativa es la clausula
que introduce el abuso del derecho, en el que se establece que se podra limitar el uso
abusivo de los derechos de propiedad intelectual, en pro del interés comin o bienestar de
los consumidores, para lo cual se podrd suspender medidas cautelares y otras acciones

tomadas por el titular de los derechos y terceros interesados:

Art. 590. Del abuso del derecho. - La autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales, ejercerd de oficio o a peticion de parte, funciones de inspeccién,
monitoreo y sancion para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de
propiedad intelectual, siempre que la accién no persiga la salvaguarda del interés general

o el bienestar de los consumidores.

Se podr4 ordenar la suspensién, dentro del &mbito de su respectiva competencia, de las

medidas cautelares, asi como de cualquier otra accién que haya sido tomada por terceros

a solicitud del titular o parte interesada. (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 156)

Para efecto del ejercicio de esta figura legal se debera respetar la constitucion y el
debido proceso de manera que ninguna parte podra quedar en indefensién por lo que una
vez que se tome una resolucion se deberd notificar al titular o apoderado de los derechos,

segun la informacion que repose en los archivos de la autoridad nacional:

Art. 591. De la notificacion. - La autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales debera notificar al titular o apoderado de los derechos de propiedad

intelectual reconocidos en el pais de acuerdo a la informacion registrada ante la autoridad
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nacional competente en materia de Derechos Intelectuales y conforme a las disposiciones

del presente Codigo; y, de ser el caso a los licenciatarios u otras personas interesadas.”

(Cédigo de Ingenios, 2016, pag. 156)

En concordancia con lo referido anteriormente en relacion al debido proceso, la
parte afectada podra dar contestacién en un término®! de 15 dias después de la notificacion,

dentro de este podrd reconvenir, a lo cual se regird a lo establecido dentro del presente

codigo:

Art. 592. De la contestacién. - El accionado, en el término de quince dias hébiles
contados a partir de la fecha de la notificacién debera contestar a la accion. En la
contestacion, el demandado podra reconvenir al actor por la infraccion de sus derechos de
propiedad intelectual; en caso de ser reconvenido el actor, el tramite de la presente accion

sera el establecido en el articulo 543 del presente cuerpo normativo que regula la

reconvencion. (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 157)

Una vez la autoridad haya receptado la contestacion, debera abrir un término de
prueba de quince dias término, dentro de dicho periodo a peticién de parte se podra sefialar
fecha y hora para la realizacién de una audiencia, en la que se podra presentar los alegatos,

esta se deberd llevar a cabo una vez finalizado el termino ya referido, segun lo establece el

articulo 593 del Codigo de Ingenios:

Art. 593. Del término de prueba y audiencia. - Posterior a la contestacion, la autoridad

nacional competente en materia de derechos intelectuales ordenara la apertura del término

de prueba de quince dias.

Durante dicho término, cualquiera de las partes podra solicitar se convoque audiencia, en

la que estas podran presentar sus alegatos. La audiencia se llevard a cabo luego de

vencido el término de prueba. (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 157).

% COGEP, Art. 65. Notificacion. - Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de
otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el
juzgador, todas las providencias judiciales.

Las providencias judiciales deberan notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su
pronunciamiento. Su incumplimiento acarreara sanciones conforme con lo determinado en la ley.

1 COGEP, Art. 73.- Término. Se entiende por término al tiempo que la ley o la o el juzgador
determinan para la realizacion o practica de cualquier diligencia o acto judicial. Los términos

correran en dias habiles.
Toda diligencia iniciard puntualmente en el lugar, dia y hora sefialados. Para el ejercicio de las

acciones se respetaran los términos o plazos previstos en este Codigo y en la ley.
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De igual manera y en concordancia con el articulo 66 de la Constitucion, toda
resolucién debe ser motivada®?, la misma que establece que una vez realizada la audiencia
de prueba se procederd a dictar resolucion, que contard con la reflexion y los vinculos

causales entre la norma y la resolucion:

Art. 594. Resolucién motivada. - Vencido el término de prueba o realizada la audiencia
mencionada en el articulo precedente, segin corresponda, la autoridad nacional

competente en materia de derechos intelectuales dictara resolucion motivada. (Codigo de

Ingenios, 2016, pag. 157).

Finalmente, dentro de la legislacién pertinente, se prohibe de manera expresa
segin mandato de esta ley, que el titular de los derechos no podrd reclamar dafios y

perjuicios causados por el ejercicio de la observancia negativa.

Art. 595. Indemnizacion de dafios y perjuicios. - En este tipo de procedimiento, no sera
admisible que el titular de los derechos de propiedad intelectual reclame una

indemnizacién de dafios y perjuicios, asi como las costas procesales en contra “del

‘accionante. (Codigo de Ingenios, 2016)

3.2 Anilisis de la figura legal.

Una vez realizado el estudio de la doctrina, jurisprudencia y normativa sobre la
observancia, se puede hacer un andlisis respecto a la observancia negativa, segun se la
ha establecido dentro de la normativa ecuatoriana, para lo cual se desarrollard en
contraste a lo descrito en el anterior subcapitulo. Inicialmente dentro de la
conceptualizacion de la observancia, se encuentra concordancia con la doctrina
respecto a la observancia, ya que se detalla como a peticion de parte, que se ejercerd
ciertas funciones como son la de inspeccion, monitoreo y sancion. Frente a esto, es
preciso realizar la aclaracion que la observancia en general si faculta que se inicie de

oficio las medidas con el fin de resguardar los derechos intelectuales de los titulares.

52 ERJAFE, Art. 122.- Motivaciéon. 1. La motivacién de los actos que pongan fin a los
procedimientos se realizard de conformidad con lo que dispone la Constitucién y la ley y la
normativa aplicable. La falta de motivacién entendida ésta como la enunciacién de las normas y de
los hechos particulares, asi como la relacién coherente entre éstas y aquellos produce la nulidad
absoluta del acto administrativo o resolucion. El acto deberd ajustarse a lo dispuesto en el
Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administracion Publica.
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Un elemento nuevo que se introduce es el de evitar y reprimir el abuso de los
derechos, esto es algo muy debatible en relacion a que se pueda abusar del ejercicio de
un derecho. Las primeras doctrinas de abuso del derecho se encuentran en Francia, la

cual se la ha definido como:

Se dice del ejercicio de un derecho excediendo los limites fijados por la buena fe o por
el fin en vista del cual ese derecho se ha conferido. En el derecho moderno ha terminado
por imponerse la teoria del abuso del derecho no sdlo en la doctrina, sino también en la
jurisprudencia y en algunas leyes. En otras palabras, se ha impuesto definitivamente una

concepcion relativa de los derechos subjetivos (Enciclopedia Juridica , 2017).

Es decir, segin esta doctrina el abuso de los derechos subjetivos, para lo debemos
referiros a varias conceptualizaciones de doctrinarios sobre los derechos subjetivos.
Savigny, por un lado, ha clasificado al derecho subjetivo como un poder atribuido a

una persona, para actuar en una esfera en que su voluntad es soberana, (Savigny,

2004).

En términos reales, los derechos se encuentran limitados implicitamente por el
gjercicio de los demds derechos y en caso de no poderse definir de manera clara, un
juez siempre podra ponderar respecto al hecho en concreto sobre la prevalencia de uno
ante otro, lo cual guarda logica al ser un juez quien pueda limitar el ejercicio del titular
de derechos, sin embargo, esto si es cuestionable cuando se habla de medidas

temporales como lo es en el caso de la observancia.

Garantizar la licitud de los actos es algo que se desarrolla a lo largo de la
observancia y en el caso de la observancia negativa se ha centrado en sus articulos, la
manera de pretender su cumplimiento es distinta, o de operacion inversa, debido a que,
mediante una consulta, la autoridad determinard la licitud del mismo. Hay varios
puntos que pueden ser analizados y cuestionados en relacion a esto, sobre el doble
conforme que debe existir como garantia de los derechos, los cuales son desarrollados

de manera mas adecuada mas adelante.

El ejercio de la observancia por parte de la autoridad, al hacerlo de oficio,
determina un ejercicio eficiente sobre la regulacion de sus administrados y efectivos
medios de control, lo cual determina con claridad un probo cumplimiento de la

observancia tipificada dentro de los organismos internacionales, demostrando la
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utilidad de la norma, su valor y que dentro de una concepcion de la construccion de la
norma desde su tridimensionalidad normativa, axiol6gica y factica permite confirmar
los pardmetros establecidos por esta doctrina. (Reale, 1996, pag. 9). Esto permite
también que se pueda analizar desde los tres criterios de valoracion de la norma, es
valida debido a que esta norma se implementé mediante el procedimiento legislativo
pertinente dentro de la legislacién ecuatoriana, mediante la autoridad competente,
seglin la constitucién en su articulo 20 numeral 6: “Art. 120.- La Asamblea Nacional
tendra las siguientes atribuciones y deberes, ademds de las que determine la ley: 6.
Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con caracter
generalmente obligatorio.” (Constitucién de la Republica del Ecuador, 2008, pag. 49).
En términos de eficacia es mucho mas cuestionable, ya que desde que entré en
vigencia, su utilizacién ha sido muy escasa, en relacion a que no se ha desarrollado
-norma secundaria la cual permita la determinacién detallada del ejercicio de las
personas con la observancia negativa. Finalmente, en términos de justicia, es mucho
mas complicado, debido a que al ser tan ambigua o escueta, la normativa no permite
con claridad determinar la funcionalidad que se le puede dar a la norma y, en

consecuente, emitir un juicio de valor en tal sentido. (Bobbio, 1980).

Todos esto tiene como fin ultimo la proteccion efectiva de los derechos
fundamentales y la difusién del conocimiento, partiendo de la premisa en que la
propiedad privada y el respeto a ella es un derecho fundamental de primera generacion,
es fundamental también tomar en cuenta que al ser medidas provisionales, se podran
levantar las medidas cautelares interpuestas en ejercicio de la observancia negativa en
casos de no proceder o de la aplicacién del principio de proporcionalidad; tomando en
cuenta que estd indefectiblemente vinculado a la proteccion de los derechos
fundamentales. Ante esto, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en el juicio
de Apothekenurteil, desarrolla los principio de la proporcionalidad como medio de
atenuacion o modulacion de la intervencion estatal en los derechos y libertades de las

personas. (Sodingen, 2000, pags. 108-120)

La observancia negativa establece que cualquier persona podra plantear una accion
para conocer la licitud de sus actos ante la autoridad competente, ya sean estos
actuales, previos o futuros, esto sera respecto a los derechos de un tercero sobre materia

de propiedad intelectual, donde no estaran incorporadas marcas. Esto sin duda es un
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beneficio para las personas al poder realizar un control ex ante, evitando someterse a
medidas interpuestas por la observancia positiva, al pedir un control ex post por
presuntas violaciones al derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, esto permitird
cuestionar su legitimidad en cuanto se analicen las excepciones en las cuales se
aceptara a la observancia negativa como beneficio de quien desee utilizar de alguna

manera aquello que el derecho de propiedad intelectual resguarda.

Como ya se analizé anteriormente, uno de los fines que busca evitar la observancia
negativa es el abuso del derecho, ya que como taxativamente lo expresa en el articulo
590 del Cédigo de Ingenios, busca “reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de
propiedad intelectual” (Codigo de Ingenios, 2016, pag. 156), con una excepcion que
puede dar a muchas interpretaciones y en donde se deben esclarecer en base a los
criterios de aplicacién de la norma y la normativa secundaria atin inexistente, lo cual
refiere a que esta accién prospere siempre y cuando “la accion no persiga la
salvaguarda del interés general o el bienestar de los consumidores” (Cédigo de

Ingenios, 2016, pag. 156).

El interés general o bienestar de los consumidores, a lo largo de la historia del
Ecuador se ha visto que es muy flexible, y lamentablemente muchas de las decisiones
no se han tomado en base a criterios técnicos ni juridicos sino a decisiones o tendencias
politicas, las cuales ni siquiera han llegado a reflejarse en resoluciones o normativas,
sino en permitir actos claramente ilegales. Un buen ejemplo de ellos son las peliculares
piratas en el Ecuador, estas son de libre venta en establecimientos que cuentan con
permiso de funcionamiento y facultados a facturar y realizar su giro de negocio con
total normalidad como cualquier otro local que no violente derechos de terceros como
almacenes discograficos, mismos que estan casi extintos debido a este fendmeno. Esto
responde a que la coyuntura politica determiné que el derecho de las personas a
trabajar, atin en giros de negocios ilegales, tiene una mayor relevancia que el respeto
de los derechos de propiedad intelectual de terceros, lo que es lamentable y se ha visto
combatido minimamente, al evitar la pirateria de artistas y productoras nacionales,
vulnerando un principio de derecho internacional el cual es que se le dard el mismo

trato de un nacional.
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Un punto importante dentro de la ejecucion de las medidas de observancia negativa
es la notificacién al titular de los derechos o a su representante, y esto responde a
varios principios generales del derecho, entre ellos el mas importante que es el derecho
a la defensa, ya que de no ser legitima la decision tomada por la autoridad el titular
podr iniciar un procedimiento con las garantias propias del debido proceso contenidas
en el COGEP, mismo que establecié la via de reclamo a la civil, que a la vez era
anteriormente la contenciosa administrativa. La notificacion es de gran importancia, ya
que de no hacerse asi se podria vulnerar de manera irreparable los derechos
inmateriales de la persona, teniendo en cuenta que la autoridad para cualquier decision
‘segiin ya hemos aclarado debera tener resoluciones motivadas. La notificacién no solo
pone en alerta a la otra parte sobre lo acontecido y la solicitud, sino también de la
pretensién y los fundamentos, de manera que, mediante una respuesta, segun sea la
naturaleza del reclamo, se podra aportar elementos de cargo y descargo de las partes

para una decisién mas certera de la autoridad pertinente.

En virtud de lo expuesto anteriormente, en audiencia se podra ventilar lo alegado
por las partes en una audiencia tnica, la cual aporta en la celeridad del proceso,
tomando en cuenta que la observancia tiene como fundamento la prevencién de
violentaciones de los derechos de propiedad intelectual y parte de ello es que se tomen
decisiones de manera inmediata, evitando dafios irreparables a los titulares o terceros.
De esta forma, escuchadas las partes y presentadas las pruebas pertinentes de las partes,
la autoridad tomard una decisién en base a la normativa nacional y razonamiento
juridico, superando las dudas razonables y generando seguridad juridica, teniendo en
cuenta que, bajo un principio de doble conforme, las partes podran impugnar por medio

de la apelacion.

Finalmente, un tema fundamental que permite la reflexion sobre la normativa, es la
prohibicién o inadmisibilidad de la solicitud de dafios y perjuicios y de pagos de costas
procesales, esto es contrario a la doctrina, en razén de que todo dafio causado debe ser
susceptible de ser reparado, tomando en cuenta que una reparacién pecuniaria muchas
veces no abastece, mas atin cuando el titular estaba en legitimo uso de sus derechos y
facultades en virtud de ello. Para este efecto podemos tomar en cuenta la reflexion
realizada por el Dr. Posada Veldzquez, quien expresa que “Los dafios pueden

clasificarse segun el bien lesionado” (Posada, 2013). De manera que, en materia civil,

75




una misma accion dafiosa, una misma conducta, pueden causar daflos patrimoniales y
extra patrimoniales, o ambos porque se menoscaban bienes de ambas clases” (Obdulio,
2013, pag. 266) y esto tomando en cuenta que “Dafio es todo detrimento, perjuicio,
menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad,

honor, crédito, afectos, creencias, etc.” (Arturo, 1987, pag. 138).

El tipo de dafio que se podria evidenciar dentro de una aplicacién inapropiada de la
autoridad seria el de dafio emergente lucro cesante, el cual sin duda alguna da lugar a

una indemnizacién, tomando en cuenta que el dafio emergente:

“Es la pérdida que sufie la victima, bien sea por el incumplimiento del contrato —en el
terreno de la responsabilidad contractual- o por el dafio que le ocasioné el delito o
cuasidelito —en el campo de la responsabilidad delictual o extracontractual. (Aqui también
se presentaria el incumplimiento de una obligacién general de prudencia y diligencia

impuesta a toda persona que vive en comunidad)” (Tamayo, 1998, pag. 41)

Y considerando que dafio emergente “Es la privacion de la ganancia fundada o que
razonablemente habria obtenido el acreedor si el deudor hubiera cumplido™
(ALESSANDRI Arturo, 2009, pag. 255). Esto extrapolando a la situacion actual por
una falta de diligencia de la autoridad pertinente, el titular de los derechos inmateriales
puede dejar de percibir ganancias legitimas, las cuales debido a mandato expreso de la
ley no se podra realizar, lo que, en instancia ultima en un litigio de corte internacional,
puede generar responsabilidad al estado por inobservancia de derechos fundamentales
y violacién del principio del Pacta Sunt Servanda®, empefiada en los instrumentos

internacionales ratificados en materia de propiedad intelectual como son los ADPIC.

3.3 Critica a los parametros de interpretacion.

Esta seccién es fundamental para la presente disertacion, ya que por medio del
presente se tomard en cuenta los pardmetros de interpretacién y de posible aplicacion
de las autoridades ante la resolucién de un caso de observancia negativa, ante lo cual se
debe aclarar que no existe ningin caso de observancia negativa presentado

formalmente, frente a los centenares que existen de observancia hoy concebida como

53 Locucién latina, que se traduce como “lo pactado obliga”, que expresa que toda convencidn debe
ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado
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positiva, sin embargo existen consultas realizadas al Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual fundamentados en la Figura Legal en cuestion.

Ante esto el primer criterio al cual nos referiremos es el de Yadira Yacelga, Experta
Principal de la Direccién de Derechos de Autor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad

intelectual, quien se refirid a lo siguiente:

La observancia negativa viene regulada desde el Codigo de Ingenios desde
diciembre de 2016, esta tiene una aplicacion totalmente nueva, los usuarios y
administrados recién la estin entendiendo para poder aplicarla, el Codigo de Ingenios
en si, se basa en la regulacion del arte, obras y todo lo referente a la propiedad
intelectual; se enfoca directamente en ello y dentro de la observancia encontramos la
observancia negativa. La observancia es que las personas acuden a la administracion y
la autoridad competente cuando consideran tener una posible vulneracion a sus
derechos, por otro lado la observancia negativa se basa principalmente en licitud,
control y evitar el abuso de los titulares de sus derechos, porque hay casos en los que el
titular del derecho busca monopolizar y negar el acceso como en el caso de cultura o

conocimientos, en especial en aquellas materias que requieren que esa informacion sea

de conocimiento publico.

En el tema de aplicacion, al ser una legislacion nueva, los usuarios de la observancia
negativa son pocos. Dentro de la ley la observancia negativa establece que la puede
aplicar el juez, pero para ello debe ser reglamentada y en consecuente esta entidad asi
proceda, actualmente no existe ninguna vigente. Para la elaboracién del reglamento se

necesita de la intervencién de todas las direcciones del IEPL.

En el tema de la consulta que se realizd, tuvo circulacién con la realizacion de un video
de Julio Jaramillo, consulta que requerian para la realizacion de un video la
autorizacion de los titulares de sus derechos al estar compartidos con varios titulares.
La resolucién tomada por el IEPI en este sentido fue determinar el representante legal
de los derechos habientes, resolviendo que debera acordar directamente con este la
modalidad de utilizacién de la imagen y cancion de Julio Jaramillo, determinando los
intérpretes el valor a compensar y el respeto a la obra. Esto es fundamental para el
anélisis presente, ya que aun cuando esto no se ejecutdé en un expreso ejercicio de la

observancia negativa, la autoridad pertinente se valdra de informes como el referido,
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para conocer de mejor manera un criterio técnico respecto a la materia, teniendo en

cuenta que en Ecuador no existen jueces especialistas en propiedad intelectual.

Otro criterio importante que se toma en cuenta es el desarrollado por Santiago
Cevallos Mena, Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y
que es: La observancia o enforcement en inglés, es una figura juridica o el espacio
juridico mediante el cual se han disefiado diferentes sistemas de proteccion, tanto en
sistema anglosajén como en el nuestro, dependiendo la materia a la cual nos refiramos,

con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual. Como criterio personal

“estoy convencido que los derechos de propiedad intelectual deben ser equilibrados, la
propiedad intelectual no debe ser una caja de cristal donde se pone el conocimiento, sino al
contrario, esta concepcién establece la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual,
partiendo del hecho que las leyes no solo parten de un proceso juridico sino también

politico” (Mena, 2018, Minuto 2:41).

El sistema de observancia que se establece a partir de los ADPIC, desiciones Andinas y

convenios bilaterales comerciales como el que existe con la Union Europea.

Es importante traer a colacion que las modificaciones en la observancia negativa
son cuestiones que nacen de un fundamento técnico y practico, a lo cual se hace alusion ‘
de los Summary Judgment, o juicio sumario, que es totalmente diferente al de nuestro
ordenamiento juridico, pues este es un procedimiento juridico el cual pemite poner en
conocimiento de las autoridades un posible uso de conocimientos en el que no esta
clara la existencia de un derecho de propiedad intelectual para que permit o no el uso

de los mismos. Para poder ser mas claros respecto a lo referido:

El conocimiento es de libre uso, a menos que exista un derecho de propiedad intelectual,
porque no todo conocimiento tiene derechos de propiedad intelectual, muchos de ellos
son piiblicos o estin en estado de técnica, dependiendo la rama de propiedad intelectual,
en todo caso, la informacién estd ahi y varias veces son exclusivos cuando existen
derechos de propiedad intelectual, entonces, basicamente las medidas de observancia
negativa buscan determinar si el conocimiento que la persona va a utilizar esta dentro de
ese espacio, mediante un pronunciamiento de la autoridad pertinente IEPI actualmente,
SENADI préximamente. En esta medida la observancia determina si es posible la

utilizacién de la informacién o no y es muy similar a esto los sumary judgment de
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Estados Unidos y otros paises en Europa, resultado de ello es que se pudo suscribir el

convenio comercial. (Mena, 2018, Minuto 11:30)

La observancia positiva parte del hecho de una posible infraccion, sin embargo, la
negativa parte del acto de prevenir una infraccion, de manera que la autoridad no debe
considerar si existe un acto legal o ilegal, sino que busca prevenir. En relacion a esto
fue cuestionado en el sentido que la observancia negativa en un supuesto de una
aplicacion erronea no da lugar al poder cuantificar ni demandar dafios y perjucios, lo
cual en ultima instancia podria generar responsabilidad al Estado, a lo cual se refirié
que, justamente por ello es el labor relevante de la entidad técnica, y el buen labor en

base al analisis real de las necesidades.

Finalmente, concientes de que se encuentran desarrollando dentro de esta entidad la
normativa secundaria de la observancia negativa, que atin no es de acceso publico al
ser un borrador, fue solicitado que, determine como autoridad los lineamientos
generales que deberia contener dicha normativa secundaria a lo cual determino que: los
derechos de propiedad intelectual no son absolutos, segin lo especifica la Constitucion
al tener que existir un balance entre los derechos de las personas, en esa linea los
aspectos que deben desarollarse es el procedimiento que se va a llevar, en segundo
lugar debe existir un respeto irrestricto a los principios de derecho intelectual
contenidos en los instrumentos internacionales, adicionalmente se debe establecer el
contenido del analisis técnico, determinando los aspectos que debe cumplir
formalmentes y de fondo, finalmente, que se le otorgue a la autoridad las herramientas

para poder emitir el informe de forma técnica y sustentable.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

o La observancia negativa, es una figura legal, que ha sido una innovacién
dentro de la legislacion ecuatoriana, fue inspirada en procesos judiciales
anglosajones, sin embargo, estas han tenido diferentes aplicaciones. Esta se ha
construido respondiendo al espiritu de la norma de la observancia, pretendiendo
resguardar los derechos de propiedad inmaterial de los titulares, su aplicacion se ve
fortalecida en el cumplimiento de los principios generales del derecho y la
propiedad intelectual por la intervencién de un organismo técnico, el cual es el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. El respeto a los derechos de autor,
de mantenerse los informes del organismo técnico cefiidos a la normativa nacional
y sobre todo a los convenios internacionales ratificados por el Ecuador, estarian
garantizados, sin embargo, esto no serfa asi de responder a coyunturas politicas -

internas del pais sin criterio juridico técnico.

° Los derechos de autor, son una rama de la propiedad intelectual, misma que
busca resguardar los derechos de los artistas, intérpretes, disefladores de software,
entre otros. Para la construccion de la Normativa Ecuatoriana, se lo ha realizado de
manera progresiva en base a las exigencias de los instrumentos internacionales,
como los ADPIC, que han buscado brindar el respeto a los derechos de propiedad

intelectual desde sus diferentes ambitos de accion.

° La observancia cumple una labor fundamental en el control del respeto de
los derechos de autor, ya que, por medio del ejercicio de las medidas cautelares en
gjercicio de esta figura legal, se puede prevenir la violacién de derechos de los
titulares, sin embargo, no solamente busca resguardar los derechos de una parte
sino también la de las otras. Se evita el abuso de este derecho por medio de la
solicitud de cuantias que garanticen que de haberse solicitado de manera infundada
pueda resarcir los dafios de la parte afectada, la misma que debera guardar

proporcionalidad con lo solicitado, por consiguiente el valor fijado por la autoridad

81




no sera un mecanismo disuasivo de la solicitud de medidas de proteccion de los
derechos sino una garantia para la parte que se vea afectada por el ejercicio de las

medidas establecidas en el Codigo de Ingenios y Los ADPIC.

La observancia negativa es un mecanismo que fundamentalmente busca evitar el
abuso de los derechos del titular y garantizar un mecanismo previo para determinar
la licitud de los actos, los cuales pueden tornarse oscuros cuando se refiere a que
podra prevalecer el salvaguarda del interés general o el bienestar de los
consumidores sobre el derecho del titular, ya que de no existir una ponderacion de
derechos juridica y técnicamente bien realizada, podria reflejarse en una violacion
de los derechos inmateriales y en consecuente, responsabilidad para el Estado como

entidad responsable de dicha autorizacion.
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Recomendaciones

Implementar la normativa secundaria pertinente, mediante ley o reglamento, que
responda de manera técnica a las necesidades para su implementacién, de manera
que la normativa escueta la cual desarrolla la observancia negativa, permita a todas

las personas a quienes obliga tener plena claridad de la forma de aplicacion y el

procedimiento que este implica.

Mayor promocién de los mecanismos de proteccion de los titulares de derechos de
propiedad inmaterial y espacios de asesoramiento, en razon de que el segmento de
personas quienes se encuentran sometidas bajo esta normativa, no poseen
conocimientos profundos en mecanismos para garantizar el respeto y cumplimiento

de sus derechos, especialmente quienes se encuentran dentro de la dimension de los

derechos de autor.

Implementaciéon dentro de la legislacién ecuatoriana, de juzgados y jueces
especialistas en materia de propiedad intelectual, quienes se encuentren plenamente
capacitados para poder ejercer sus funciones de manera técnica, con plena
independencia de cualquier intromision externa a lo que le corresponde como

administrador de justicia.
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SECCION |

CAPITULO 1ll

La impugnacién de la sentencia en casos de confusion.

19.

=58

Como regla general, la posibilidad de iniciar un procedimiento legal
encaminado a la observancia de un derecho de marca exige el registro
previo del signo, que pudo o no haberse concedido al duefio de la marca
de modo espontaneo por el registrador. Pero también puede ocurrir que
el registrador haya negado en definitiva el registro solicitado, en cuyo
caso, el Derecho aplicable exige a las autoridades nacionales que otorguen
al particular el derecho de impugnar, esto es, de apelar, la negativa de
registro. Son de particular interés a los fines de la presente discusion, las
consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinarias aplicables al tema de
la negativa de registro por la existencia de una marca igual o semejante en
grado de confusién, para ser aplicada a los mismos o similares productos o
servicios, pues los mismos criterios que rigen la discusion entre particular y
autoridad en el tramite de registro y su impugnacion, habran de regir en las
situaciones en las que, el duefio de la marca registrada, ponga en marcha
los mecanismos legales disponibles para perseguir el uso no autorizado de la
misma marca u otra similar en grado de confusién, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios.

El derecho de impugnar la resolucién acerca de la confusion y la
sentencia de 31 de agosto de 2000 del Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México).

Caso Reebok.

Es dificil imaginarse un escenario real en el que alguien en su sano juicio
cuestionara el derecho del duefio de una marca registrada a impugnar
la decisién dictada en primera instancia, en virtud de la cual, se resuelve
que no existe semejanza en grado de confusion, particularmente en
circunstancias en que la resolucion combatida es dictada con simplismo, a
la ligera, y sin explicaciones convincentes que apoyen su sentido; pues bien,
idéntico derecho le asistiria al actor en una situaciéon en que la resolucion a
combatir fuese en apariencia un texto explicito, claro, fundado y motivado,
en circunstancias en que el actor estimase que el asunto debia ser revisado
en una instancia posterior genéricamente llamada apelacion en las practicas
comparadas.

Asi como no parece haber base legal para cuestionar este derecho, tampoco
parece haberla para cuestionar el ejercicio de similar derecho por parte del
demandado, en caso de que en una primera instancia, la autoridad hubiese
fallado en su contra. Silas razones constitucionales y procesales del derecho




doméstico, de cualquier nacién, no fuesen suficientes para apoyar el derecho
a impugnar una resolucién en materia de confusion por parte del actor, que
se estima victima de una situacién de infraccion por conductas imputables
al demandado, esas razones estarian reforzadas de manera muy evidente
por el Derecho internacional, especificamente por el Acuerdo sobre los
ADPIC, el cual, establece que todo actor tiene derecho a que la resolucion
dictada en otra instancia sea revisada al menos en una instancia ulterior. El
tema de la revision o impugnacién es tratado en distintas disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC. A los efectos presentes, es de interés el articulo
41, apartado 4 de dicho instrumento:

PARTE Il
Observancia de los derechos de propiedad intelectual.
Seccion 1: Obligaciones Generales.

Articulo 41

1. Los Miembros se asequrardn de que en su legislacién nacional
se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que
permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier accion
infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere
el presente Acuerdo, con inclusion de recursos dgiles para prevenir
las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de
disuasién de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicaran
de forma que se evite la creacion de obstéaculos al comercio legitimo,
y deberan prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos
de propiedad intelectual serdn justos y equitativos. No seran
innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plazos
injustificables o retrasos innecesarios.

3. las decisiones sobre el fondo de un caso se formularan,
preferentemente, por escrito y seran razonadas. Se pondran a
disposicion, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos
indebidos. Sdlo se basardn en pruebas acerca de las cuales se haya
dado a las partes la oportunidad de ser oidas.

4. Se dara a las partes en el procedimiento la oportunidad
de una revisién por una autoridad judicial de las decisiones
administrativas finales y, con sujecién a las disposiciones en
materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislacion
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de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al
menos los aspectos juridicos de las decisiones judiciales iniciales
sobre el fondo del caso. Sin embargo, no sera obligatorio
darles Ia oportunidad de revisién de las sentencias absolutorias
dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna
obligacion de instaurar un sistema judicial para la observancia de los
derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la
aplicacion de la legislacién en general, ni afecta a la capacidad de
los Miembros para hacer observar su legislacién en general. Ninguna
disposicién de la presente Parte crea obligacion alguna con respecto a
la distribucién de los recursos entre los medios destinados a lograr la
observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados
a la observancia de la legislacién en general.

Pues bien, el caso del que conocié el Décimo Tribunal Colegiado, incluyd la
necesidad de resolver, en esa Gltima instancia, un juicio en que el demandado
cuestion6 que el actor tuviera el interés juridico necesario para impugnar la
resolucién de primera instancia, de acuerdo con la cual, no existia confusion
entre los signos involucrados en el pleito. Una sentencia en un fallo
diverso al dictado por el Décimo Tribunal Colegiado hubiese sorprendido
en extremo por los motivos ya sefialados, que incluyen la necesidad de
respetar este derecho, lo mismo sustantivo que de accion, en términos de
la Constitucién y del Acuerdo sobre los ADPIC, Acuerdo este Gltimo no
invocado expresamente por el actor, fundamentalmente, por razén de que
al plantearse la causa, sus disposiciones atin no eran juridicamente exigibles
en el medio mexicano en donde el Acuerdo entr6 en vigor el 1° de enero
de 2000. Por ésta, o la razén que sea, el tema ADPIC no entro en juego, y el
Derecho doméstico fue suficiente para permitir al actor la impugnacion de la
resolucion dictada en primera instancia a propésito de la falta de confusion,
en una situacion en que el actor estimaba lo contrario:

MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE INTERES JURIDICO
PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCION RECAIDA A SU DENUNCIA
DE HECHOS REALIZADOS EN PERJUICIO DE AQUELLAS.- Teniendo en
consideracion que uno de los fines de la Ley de la Propiedad Industrial
es el de proteger los derechos personales (sic) de quienes, dentro del
comercio o la industria, son titulares de algin registro marcario, nombre o
denominacién social, de manera tal que no pueden ser utilizados a favor
de otras personas que no estén autorizadas para hacerlo, entre los que se
encuentran el de denunciar hechos que se realicen en perjuicio de su marca,
cuyas infracciones y sanciones se encuentran contempladas en el articulo 213
de la ley de referencia, es por ello que, cuando en la denuncia se resuelva
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de manera contraria a los intereses del titular de la marca, éste tiene interés
juridico necesario para acudir al amparo, toda vez que el citado interés deriva
del hecho de que si bien no puede obligarse a las autoridades que conozcan
de una denuncia a resolverla positivamente, ello no las exime de emitir la
resolucién correspondiente debidamente fundada y motivada, ya que ante el
incumplimiento, s se produce un agravio personal y directo como lo exige el
articulo 4o. de la Ley de Amparo, en virtud de que el fin del procedimiento
en términos de los articulos 215 a 219 de la ley de mérito, no puede ser sélo
que se imponga una sancién al que cometa el acto ilicito, sino proteger los
derechos tanto del propietario de la marca asi como el de la sociedad, ya que
el uso de la marca puede inducir a una confusion, error o engafio, por hacer
creer o suponer que se fabrican productos bajo especificaciones, licencias o
autorizaciones contrarias a las que tiene el titular de la marca.’

20. Todo acto de autoridad a propésito de la confusion esta sujeto

al escrutinio y control jurisdiccional por un superior. Sentencia
de 16 de marzo de 2005 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. México.

Cuestionamiento similar al que se hizo en el caso Reebok del que conocio el
Décimo Tribunal Colegiado, fue llevado ante el Cuarto Tribunal Colegiado, y
fallado en la ponencia del Magistrado Jean Claude Tron Petit en sentencia de
16 de marzo de 2005. A diferencia del caso en que se cuestioné el derecho
del actor a impugnar la resolucién, que establecia la ausencia de confusion
por la autoridad que conoci6 en primera instancia del negocio, en el asunto
del que conocié el Cuarto Tribunal Colegiado, lo que se impugné fue la
facultad del Tribunal Federal de modificar la resolucién a propésito de la
semejanza en grado de confusion dictada por la autoridad que conoci6 en

- la primera instancia del negocio.

Ambos asuntos tienen en comun evitar que la autoridad que conoci6 en
segunda instancia del negocio modificara la resolucién sobre la confusion
dictada en primera instancia, con base en tecnicismos legales que no es
éste el lugar para discutir; baste decir que en ambos casos, la autoridad que
conocid en Gltima instancia del negocio, se abstuvo de acoger los argumentos
apoyados en tecnicismos legales que buscaban evitar el involucramiento de
una instancia superior en el fondo del asunto.

En el asunto resuelto por el Cuarto Colegiado en sentencia de 16 de marzo
de 2005, el Tribunal se aparta de los tecnicismos legales hechos valer para

MEXICO. DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revision
80/2000. Reebok International, Ltd. 31 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma.
Secretaria: Maria Lorena Garcia Gutiérrez. Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena Epoca, Tribunales
Colegiados de Circuito, Tomo XlI, Diciembre de 2000, Tesis Aislada, p. 1403. 1.100.A.16 A.
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B. El Derecho de patentes en la jurisprudencia y su observancia.

CAPITULO XXIV

Obtencion del derecho.
Caracter constitutivo del derecho.

86. El caracter constitutivo del Derecho de patente. Criterio del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-1P-2008.

La tesis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que més adelante
se reproduce distingue el derecho a explotar una invencién por parte de
su creador del derecho exclusivo a explotar la invencion. El ejercicio de la
primera prerrogativa no requiere de un titulo ni de autorizacién por parte de
la autoridad. En cambio, el ejercicio del derecho a explotar la invencién con
caracter exclusivo esta condicionado a la previa obtencion del titulo llamado
patente, sin el cual no existen derechos exclusivos. De ello se sigue, que
en toda situacién que involucre la observancia de un derecho de patente,
requisito sine qua non para explorar la viabilidad de un pleito en contra del
presunto usurpador, es precisamente la existencia de una patente valida
durante el tiempo en que se realizaron los actos prohibidos por el Derecho
de patentes, mismos que estan reservados al duefio de la patente o quien
goce la autorizacion necesaria para realizar la explotacion de la patente en
cualquiera de las manifestaciones previstas en la normatividad aplicable,
que en el Derecho internacional contemporaneo esté representada por las
conductas a que alude el articulo 28, 1. a) y b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

87. El ejercicio del derecho exclusivo debe estar precedido de la
expedicion de una patente.

El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilizacion
y explotacién de su invencidn, sin necesidad de formalidad alguna. Sin
embargo, para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente
“ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional
competente conceda la patente de invencion, a través de un acto expreso,
a partir del cual el titular de la patente podra ejercer la exclusividad y la
facultad de oposicién y exclusion.*’

117 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESQO 0018-IP-2008 ASUNTO: Asunto: «Protecciéon a patente de
invencién». Subtema: explotacion exclusiva. FECHA DE RECEPCION: 11 Diciembre 2007 .FECHA DE INGRESO: 10 Enero
2008. hitp:/www.tribunalandine.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=67
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CAPITULO XXVIII

Titularidad.

La titularidad de los derechos de una obra original puede provenir de la
creacion de la obra por parte del autor, quien por ese solo hecho, adquiere
el caracter de titular de los derechos que recaen sobre la misma. Puede
también acontecer en ciertos casos, que los derechos correspondan
originalmente a una persona distinta de la que fisicamente tuvo a su cargo la
obra, cuya titularidad corresponde de origen a quien encomendd al creador
la realizacién de la obra. Por otra parte, también se dan situaciones en las
que la titularidad de la obra puede haber correspondido a una persona
originalmente, y después a otra distinta, a través de la transmision o cesién
en propiedad de los derechos que recaen sobre la obra.

208. Propiedad intelectual y relacion de trabajo. Sentencia de 30 de
septiembre de 2002. Tribunal Segundo. Civil Seccién Il. Costa Rica.>

La problematica de la autoria y titularidad de los resultados de un trabajo
desarrollado por el empleado es discutida en esta sentencia en la que el
empleado reclama una remuneracion por la transmision en el extranjero de
una obra audiovisual de la que se dice autor. El demandante no discute la
remuneracion a la que tiene derecho en Costa Rica, pero asegura que esa
remuneracion no incluia las transmisiones en el extranjero, y por esa razon
exige las prestaciones a las que se refiere la demanda en ejercicio lo mismo
de derechos econémicos que morales. El Tribunal que conoce del negocio
resuelve que el demandante no tiene derecho a las prestaciones reclamadas
precisamente por no ser el titular de la obra audiovisual en la que dicho
demandante participé en su calidad de empleado, conjuntamente con otros
empleados de la empresa titular de los derechos:

«XIIl. El reclamo de los actores esta dirigido al cobro de los derechos
de autor, tanto patrimoniales como morales, asi como al derecho de
imagen que reclama concretamente el senor Lopez Gutiérrez, por
la difusion del programa Aguadulce a nivel internacional, sin contar
la demandada con autorizacion para permitir que terceras personas
lo transmitieran a ese nivel, pues solamente estaba autorizada su
difusién para el &mbito nacional. El cobro de los citados derechos es,
en sintesis, el objeto del presente debate y la causa, como se expreso,
la difusion internacional del programa sin autorizacion para ello (...).

299  Costa Rica. Propiedad intelectual y relacion de trabajo. Sentencia de 30 de septiembre de 2002. Tribunal Segundo.
Civil Seccion Il. Sentencia: 00376 Expediente: 00-000675-0180-Cl  Fecha: 30/09/2002  Hora: 2:50 PM  Emitido por:
Tribunal Segundo Civil Seccion Il. Tipo de Extracto: Voto de mayoria. Rama derecho: Derecho Civil. Redactor del Texto
de Origen: Castro Carvajal Alvaro. Véase http:/fwww.poder-judicial.go.cr/
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Quedé probado ademds que él laboraba para el departamento de
produccién de T.V.T. Producciones de Centroamérica S. A. Si se considera
como titular de la obra audiovisual al productor y, en este caso tal funcion
la tenfa un departamento de la empresa T.V.T. Producciones, en la que el
sefior Lépez Gutiérrez era un asalariado, se debe concluir, necesariamente,
en que la obra Aguadulce era parte de su trabajo en dicho departamento y
por lo tanto no tendria derecho a reclamar derechos patrimoniales de autor
por tal programa. Derechos patrimoniales que, en todo caso estan prescritos,
tal y como fue indicado en el considerando XV. Ademas, en este asunto no
es posible individualizar, de manera perfecta, el trabajo personal del sefior
Lépez en el programa citado, como para tenerlo como autor Unico de €l, mas
bien cabe pensar que aqui lo que se ha producido es una obra audiovisual
como obra en colaboracién, en donde una pluralidad de sujetos son los
que tienen la condicién de autores, entre ellos esté el productor que, en el
caso bajo examen no es el sefior Lépez, sino -se reitera- un departamento
de la cita empresa T.V.T. de la que él era asalariado y, como tal, no podria
considerérsele como autor individual del referido programa. De haber sido
dicho sefor el autor Gnico de Aguadulce no hubiere consentido ni siquiera
que el programa se difundiere a nivel nacional, si no se le pagaban de
antemano los derechos de autor. Nétese que el motivo principal y Gnico
de este reclamo es la difusion del programa a nivel internacional. E/
solo hecho de transmitir esa obra, si es que puede llamarse de esa manera,
en el dmbito internacional, no convierte al sefior Lépez en autor de ella y
por ende con derecho a reclamar derechos patrimoniales y morales, pues
de ser en efecto su autor, tanto tendria derecho a reclamar tales derechos
a nivel interno, como a nivel internacional. Por otra parte, no es necesario
que conste expresamente en los contratos de trabajo que las labores del
sefior Lépez eran especificamente para crear el programa Aguadulce, porque
tampoco se acredité en autos que él tuviere otras labores o participare en
otros programas difundidos por la demandada, de donde se deduce que su
trabajo en el departamento de produccion de T.V.T. Producciones era nada
més para producir dicho programa. Esto, ademds, encuentra respaldo en lo
declarado por los sefiores Victor Eduardo Navas Herrera a folios 128 y 129,
de Juan Carlos Rojas Rojas a folios 131 a 134, de Jorge Garro Lépez a folios
146 a 150 y de José Alberto Ramirez Arias a folios 169 a 172. No se trata de
que con los testigos recibidos se desconozca la prueba documental existente
en autos, como lo afirma la parte apelante, sino que dichos declarantes mas
bien complementan esa prueba documental. XVIIl. Segun el apelante el
juez reconoce el derecho del actor al ligar el despido con la suspension de
la transmision de la obra. No lleva razon al respecto. Una cosa no implica
la otra. Al finalizar el demandante Lépez sus labores como empleado del
departamento de produccion de T.V.T. Producciones también finalizé el
programa Aguadulce, por cuanto como quedo acreditado en autos él
laboraba en dicho departamento para la produccion de dicho programa. No




DERECHO DE AUTOR

hay separacion de labores, como afirma el recurrente, en el sentido de que
un tipo de trabajo era el realizado por el sefior Lépez para T.V.T. y otro el
que llevaba a cabo para Televisora de Costa Rica. Lo que fue debidamente
comprobado es que entre una empresa y otra hay un vinculo muy estrecho, a
tal punto que como lo dice el propio apelante se les puede considerar como
un mismo grupo de interés econémico. De ahi que los programas producidos
por T.V.T. Producciones eran, o son, difundidos por Televisora de Costa Rica.

209. Obra por encargo. Obra futura. Programa de computo. Software.

Sentencia 7-1-1997 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Chile.

Si la creacion intelectual, consistente en el programa computacional ya
referido, existia con anterioridad a las fechas sefialadas [las del contrato, nota
del compilador], y no es posible sostener como lo hace [la co-demandada]l
Universidad de Concepcidn, que tal programa fue producido por encargo
suyo.3%

210. Transmisiéon del derecho patrimonial. Transferencia entre

300

301

vivos. Prueba. Sentencia de 24-10-1995 del 7° Juzgado Civil
de Santiago. Chile.

La ausencia de la voluntad expresa, demuestra que no ha existido ni cesion,
ni transmision, ni transferencia de derechos.?”’

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 7-1-1997. Jurisdiccion: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia del
original. Otros datos: Sfeir y otros v. Universidad de Concepci6n.

Chile. 17° Juzgado Civil de Santiago. Fecha: 24-10-1995. Jurisdiccién: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia
original. Otros datos: Sfeir y otros vs. Universidad de Concepcion.
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PARA TITULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL (INGENIEROS, ABOGADOS, MEDICOS, ETC)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION y AUTORIZACION

Yo, LUIS ALFREDO GARCIA PAREDES C.I. 1714285192  autor del trabajo de
graduacion titulado: “La Observancia de los derechos de propiedad intelectual en la
legislacion ecuatoriana. Analisis con referencia especial al dmbito de los derechos de
autor.”, previa a la obtencién del titulo profesional de ABOGADO 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 Educacién
Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de
graduacion para que sea integrado al Sistema Nacional de Informacién de la Educacion
Superior del Ecuador para su difusién piblica respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Catélica del Ecuador a difundir a través de sitio web
de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduacidn, respetando las politicas de
propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 05 de mayo de 2018

Luis Alfredo Garcia Paredes
C.I. 1714285192
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